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OPA: E-Filing und PAV neu

Antrige auf Weiterleitung eines Gesuchs um internationale Markenregistrierung konnen
nun auch via E-Filing eingebracht werden und die Benutzerfreundlichkeit des elektroni-
schen Anmeldeformulars fiir nationale Marken wurde verbessert. Ferner trat mit

14. 1. 2019 die Patentamtsverordnung 2019 (PAV)" in Kraft.”)

JUDITH BUTZERIN

A. E-Filing

1. Internationale Markenanmeldungen

m Anstelle des Papier-Formulars MA 572 kénnen
Antrige auf Weiterleitung eines Gesuchs um inter-
nationale Markenregistrierung nun iber einen
kostenfreien WIPO-Account via Madrid eFiling
gestellc werden. Die Daten der Basismarke werden
automatisch importiert. Zur erforderlichen Uber-
setzung des Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nisses in eine der Arbeitssprachen des Madrider
Systems werden GoogleTranslate, Madrid Goods
& Services Manager und TMclass als Hilfestellung
bereitgestellt. Nach der Absendung durch den An-
melder wird der Antrag vom OPA gepriift und an-
schliefend an die WIPO weitergeleitet.”)

2. Nationale Anmeldungen

m Die Benutzeroberfliche fiir die Online-Anmel-
dung von nationalen Marken wurde optimiert. An-
meldern stehen nun insb Tools zur Erleichterung
der Klassifikation (insb Anzeige der Baumstrukeur
der Nizza-Klassifikation, automatisches Feedback
zur eingegebenen Klassifikation) und der Eingabe
der Waren und Dienstleistungen (insb Vorschlag
dhnlicher und generischer Begriffe sowie Import
von WDL-Verzeichnissen) zur Verfligung.

m Fiir Geschmacksmuster soll die Méglichkeit des
E-Filing noch in diesem Jahr eroffnet werden.

B. PAV 2019

Die Gliederung der Paragraphen sowie der Grofteil
der Bestimmungen entsprechen der PAV 2006. In-

haltlich wurden folgende mafgebliche Anderungen
vorgenommen (siche folgende Seite):

. Elektronische Ubermittlung

Neben den bisher méglichen Eingaben in Papier-
form und per Fax sind nun generell elektronische
Eingaben méglich. Die technischen Vorausset-
zungen und organisatorischen Beschrinkungen

werden im PBI festgelegt (S 1 Abs 2 PAV).

Vom OPA kénnen Urkunden (insb Registeraus-

ziige) mit einem elektronischen Signatur- oder
Siegelzertifikat ausgestellt werden (§ 7a PAV).

. Marken
m Da sich durch den Wegfall des Erfordernisses der

grafischen Darstellbarkeit das Spektrum mégli-
cher Markenformen erweitert hat, wurden die Be-
stimmungen zur Markendarstellung und Wieder-
gabe in § 23 PAV neu geregelt. Ferner werden bei
Wortmarken nun auch Kleinbuchstaben und wei-
tere Zeichen wie etwa ,@“ und ,,&" akzeptiert
(siche folgende Seite):

Mag. Judith Butzerin, LLB.oec. Bakk.Komm. MA, ist Rechtsanwaltsan-
wirterin bei der Schénherr Rechtsanwilte GmbH.

1) Verordnung der Prisidentin des Patentamtes iiber die Verfahren und

die Publikationen im Bereich des Patentamtes (Patentamtsverord-
nung 2019 — PAV), PBI I 2012/12, 88.

2) §§ 22-22b, 35, 36 und 39 traten bereits mit 1. 1. 2019 in Kraft.
3) WIPO, Madrid eFiling: Simpler Certification, Cleaner Customer Ex-

perience, https://www.wipo.int/madrid/en/contracting_parties/
efiling_info.html (abgefragt am 21. 12. 2018).

REFORM

I ecolex 2019

I MARKENRECHTS-

1



MARKENRECHTS- 1

112

REFORM

%:3 ‘ Markenart ‘ Charakteristika ‘ Darstellung/Format We(lge?;?)%g\a;)ben
Z1 Wort- Besteht ausschliefflich aus lateinischen | Darstellung des Zeichens in der vom | Nicht maglich.
marke Buchstaben, Zahlen oder folgenden Amt standardmiflig verwendeten
Zeichen, die wie Buchstaben und Schrift ohne gewillkiirte Zeilenumbrii-
Zahlen behandelt werden: !, # % %o & | che und Farben.
0%+, —<=>2@ N2 _.{|}-€
$£¥¢i:§"©ao«\»’_‘r@'m"—:i123:
WS- VY%« AAARAAAEC
CCOPEEBEEEITTILLENK
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UUUUYYZZZRa4d4a44a=lc
¢ddeééééeiflitinno666,eod
o fFS¥CUGaGUGYEitn
ohne bildmiBige Ausgestaltung und
ohne bestimmte Schriftform oder Farbe.
72 Wortbild- | Enthilt Schriftzeichen gem Z 1 mit Darstellung des Zeichens als JPEG oder
marke Stilisierungen, einem besonderen Zei- | fiinf idente Darstellungen (max 8x
chenlayout, einem grafischen Merkmal, | 8 cm) auf Papier (jeweils mit leerer
einem Bildelement oder Farbe. Riickseite).
Bildmarke | Besteht ausschliefSlich aus Bildelemen-
ten bzw nicht in Z 1 genannten
Schriftzeichen (zB kyrillische oder chi-
nesische Schriftzeichen).
73 Form- Besteht aus einer dreidimensionalen Fotografische oder grafische Darstel- | Optionale Be-
marke Form oder weist eine solche auf, ein- | lung (JPEG), einschliefSlich computer- | schreibung der
schlieflich Behilter, Verpackungen, generierte Bilder; kann unterschiedli- | Marke zur Ver-
das Produke selbst oder dessen Ausge- | che Ansichten zeigen. deutlichung des
staltung. Schutzgegenstan-
Z 4 Positions- | Besteht aus der besonderen Platzierung | Darstellung, die die Positionierung der \dxels mn ma)i"lS.O
marke oder Anbringung der Marke auf der | Marke und die Gréf8e/Proportion in orter zulassig.
Ware. Bezug auf die Waren angemessen
identifiziert (JPEG);
Elemente, die nicht Teil der Eintra-
gung sind, vorzugsweise in gestrichel-
ter/unterbrochener Linie visuell aus-
schlief3en.
Z5 Muster- Besteht aus einer Reihe von Elementen, | Darstellung des Wiederholungmusters
marke die regelmiflig wiederholt werden. (JPEG).
Z 6 lit a | Farbmarke | Besteht ausschliellich aus einer Farbe | Darstellung der Farbe (JPEG) und
ohne Umrisse. Angabe der Farbe in allgemein aner-
kanntem Farbcode.
76 litb | Farbkom- | Besteht ausschliellich aus einer Farb- | Darstellung der systematischen Anord-
binations- | kombination ohne Umrisse. nung der Farben (JPEG) und Angabe
marke der Farben in allgemein anerkanntem
Farbcode.
77 Klang- Besteht ausschliefSlich aus einem Klang | Tondatei (WAV oder MP3) oder ge-
marke oder ciner Kombination von Klingen. | naue Darstellung in Notenschrift
(JPEG).
Z8 Bewe- Besteht aus einer Bewegung oder Posi- | Videodatei ohne Ton (MP4) oder gra-
gungs- tionsinderung der in der Marke ent- | fische oder fotografische Darstellung
marke haltenen Elemente oder weist eine sol- | einer Reihe aufeinanderfolgender
che auf. Standbilder, die die Bewegung/Posi-
tionsinderung zeigen (JPEG).
79 Multime- | Besteht aus einer Kombination aus Ton | Videodatei (MP4).
diamarke | und Bild oder weist eine solche auf.
Z 10 Holo- Besteht aus Elementen mit holografi- | Videodatei (MP4) oder grafische oder
gramm- schen Merkmalen. fotografische Darstellung (JPEG) mit
marke allen erforderlichen Ansichten zur
vollstindigen Darstellung des Holo-
gramm-Effekts.
Z 11 Sonstige Fillt unter keine der oben angegebenen | Wiedergabe in einer angemessenen
Marke Kategorien. Form unter Verwendung allgemein
zuginglicher Technologie.
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m Die maximale Dateigrofle betrigt 20 MB bei
MP4-Dateien und 2 MB bei anderen Formaten
(JPEG, WAV, MP3). Weiter Dateispezifikatio-
nen kann das OPA auf seiner Website bekannt-
machen (§ 23 Abs 3 PAV).9

m Sofern die Markenarten der Z 3—11 nicht online
angemeldet werden, ist jede Marke einzeln auf ei-
nem unverinderlichen Datentriger im CD- oder
DVD-Format vorzulegen und dieser auf der Au-
fenseite mit dem Dateinamen sowie dem Namen
und der Anschrift des Anmelders bzw ggf des Ver-
treters zu beschriften (§ 23 Abs 2 PAV).

3. Patente

Neu in die PAV hinzugefiigt wurden Bestimmungen

zu den Gebiihren fiir internationale Recherchen im
Rahmen des PCT (§§ 22-22b PAV).

4) JPEG-Dateien werden bis zu einer Grofle von 2008 x 2835 Pixel ak-

zeptiert.
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