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BREXIT - Auswirkungen auf Rechte an Unionsmarken und IR-Marken

Ab dem1.Januar 2021 werden die Unionsmarken (UM), die Markenschutz fiir die gesamte Europdische
Union gewahren, und Internationale Markenregistrierungen (IR-Marken), soweit sie in der Europai-
schen Union geschiitzt sind, im Vereinigten Kénigreich (UK) nicht mehr gelten. Was passiert dann mit
dem Markenschutz im Vereinigten Konigreich?

l. Unionsmarken und vergleichbare UK-Marken ab 1.Januar 2021
1. Eingetragene Marken

Am 1. Januar 2021 wird das Amt flir geistiges Eigentum des Vereinigten Konigreichs (UKIPO) fiir jede
eingetragene Unionsmarke (UM) eine sog. ,vergleichbare UK-Marke (vUKM) schaffen. Jede dieser
VUKM wird

- im UK-Markenregister eingetragen werden

- den gleichen rechtlichen Status haben, als ware sie nach britischem Recht beantragt und re-
gistriert

- das urspriingliche EUTM-Anmeldedatum sowie die urspriinglichen Prioritats- oder britischen
Senioritatsdaten beibehalten

- eine vollig unabhangige britische Marke sein, die getrennt vom urspriinglichen EUTM ange-
fochten, Ubertragen, lizenziert oder verlangert werden kann.

Fur die Eintragung der vUKM braucht weder ein Antrag gestellt noch eine Gebuhr bezahlt zu werden.
Fur die ersten drei Jahre bedarf es auch keines nationalen Vertreters und keiner Korrespondenz-
adresse im Vereinigten Konigreich.

Die Markeninhaber erhalten keine Eintragungsurkunde flr das Vereinigte Konigreich, aber die Ein-
zelheiten der vUKM kénnen im Internet eingesehen und ein Screenshot als Beweis fur die vVUKM ge-
macht werden.

Zur Identifizierung der vUKM und zur Unterscheidung von bestehenden UK-Marken wird die vVUKM
als Eintragungsnummer die letzten 8 Ziffern der Eintragungsnummer der UM mit dem Prafix UKoog
erhalten: Aus der Eintragungsnummer oooo000123 der UM wird dann die Eintragungsnummer
UKoo9o0000123 der vVUKM, aus der Eintragungsnummer 012345678 der UM wird dann die Eintra-
gungsnummer UK00912345678 der vVUKM.



Wer die VUKM nicht in Anspruch nehmen mochte, kann dies nach dem 1. Januar 2021 beantragen
(,opt out®). Die zundchst eingetragene vVUKM wird dann so behandelt, als wdre sie nie beantragt oder
eingetragen worden.

2. Schwebende Unionsmarkenanmeldungen

Wenn am 1. Januar 2021 noch ein Antrag auf Eintragung einer UM anhangig ist, kann innerhalb von
neun Monaten nach dem Ende der Ubergangszeit, d.h. bis einschlielich 30. September 2021, die Ein-
tragung derselben Marke als UK-Marke beantragt werden, die das friihere Anmeldedatum der an-
hangigen Unionsmarkenanmeldung beibehdlt und jede gliltige internationale Prioritat sowie die bri-
tischen Senioritatsanspriiche beanspruchen kann, die fiir die anhangige UM-Anmeldung bean-
sprucht worden waren.

Der Antrag muss sich auf dieselbe Marke wie die UM-Anmeldung beziehen und Schutz fiir Waren und
Dienstleistungen beanspruchen, die mit der UM-Anmeldung identisch oder in ihr enthalten sind. Fur
den Antrag ist eine Geblhr zu bezahlen, und die Anmeldung unterliegt den britischen Prifungs- und
Veroffentlichungsanforderungen.

3. Benutzung

Jede Benutzung der UM vor dem 1.Januar 2021, ob innerhalb oder auRerhalb des Vereinigten Konig-
reichs, gilt als Benutzung der vUKM. Eine Benutzung der UM in der EU, aber auBBerhalb des Vereinigten
Konigreichs nach dem 1.Januar 2021 wird dagegen fur die vUKM nicht berlcksichtigt.

4.  Verlangerung

Fur die Zwecke der kiinftigen Verlangerung behalt die vVUKM das bestehende Verlangerungsdatum
der entsprechenden UM bei. Fiir jede vUKM wird bei Verlangerung zusatzlich zur Verlangerungsge-
buhr fir die UM eine separate Verlangerungsgebuhr fiir die vVUKM erhoben.

a) Marken, die nach dem 1. Januar 2021 ablaufen

Fur alle vUKM, deren Verlangerung in den sechs Monaten nach dem 1. Januar 2021 ansteht, erhalten
die Inhaber am tatsachlichen Datum des Schutzablaufs oder so bald wie moglich nach diesem Datum
eine Verlangerungserinnerung. Ab dem Datum des Schreibens erhalten die Inhaber eine weitere Frist
von sechs Monaten, um die VUKM zu verlangern. Dieses Verfahren kommt einer Verlangerung der
vUKM nach Ablauf des Schutzablaufdatums gleich. Fiir die ,spate“ Verlangerung von vUKM, die in-
nerhalb von sechs Monaten nach dem 1. Januar 2021 abgelaufen sind, wird keine zusatzliche Verlan-
gerungsgebuhr, sondern nur die Standard-Verlangerungsgebuhr flr das Vereinigte Konigreich fallig.

Fur alle vVUKM, deren Verlangerung mehr als sechs Monate nach dem 1.Januar 2021, d.h. ab dem 1. Juli
2021 ansteht, erhalten die Inhaber sechs Monate vor dem Ablaufdatum eine Verlangerungserinne-
rung.

Endet der Schutz der UM nach dem 1. Januar 2021, so hat die Zahlung der Verlangerungsgebuihr beim
Amt der EU fir geistiges Eigentum (EUIPO) vor dem 1. Januar 2021 keine Auswirkungen in Bezug auf
die vVUKM.

b)  Marken, die vor dem 1. Januar 2021 ablaufen

Sofern der Schutz der UM in den sechs Monaten vor dem 1. Januar 2021 abgelaufen war und die UM
vor dem 1. Januar 2021 verlangert wurde, gilt die Verlangerung auch fir die vVUKM. Sofern der Schutz



der UM in den sechs Monaten vor dem 1. Januar 2021 abgelaufen war und die UM nicht vor dem
1.Januar 2021 verlangert wurde, sich aber noch in der Frist fur eine verspatete Verlangerung befindet,
erhalt die vVUKM den Status ,abgelaufen®; ihre weitere Wirkung im Vereinigten Kénigreich hangt von
der spaten Erneuerung der UM beim EUIPO ab.

Wenn die UM in der Nachfrist verlangert wird, wirkt die Verlangerung auch zugunsten der abgelau-
fenen vUKM; sie wird aufgrund der spaten Verlangerung der UM automatisch verlangert. Fur diese
erste Verlangerung der vUKM ist keine Verlangerungsgebuhr zu zahlen. Wenn die UM nicht in der
Nachfrist verlangert wird, wird die vUKM, die zundachst am 1. Januar 2021 im Vereinigten Konigreich
geschaffen wurde, nach Ablauf der spaten Verlangerungsfrist der UM mit Wirkung vom 1.Januar 2021
aus dem Register des Vereinigten Konigreichs geloscht.

5.  Lizenzen und Ubertragungen

Lizenzen, die sich auf eine UM beziehen, werden so behandelt, als ob sie fir die vVUKM gelten. Das
britische Recht verlangt nicht, dass Lizenzen eingetragen werden, doch bietet die Eintragung zusatz-
lichen Schutz, wenn die Eintragung innerhalb von sechs Monaten nach Begriindung der Lizenz er-
folgt. Da Antrage auf Eintragung von Lizenzen an vUKM nicht vor deren Schaffung eingereicht wer-
den kénnen, wird die Frist fur die Eintragung von Lizenzen ab dem 1. Januar 2021 auf zwolf Monate
verlangert.

Ist eine UM vor dem 1.Januar 2021 auf eine andere Person tibertragen, die Ubertragung aber nicht im
UM-Register eingetragen worden, wird die vVUKM flir den bisherigen Inhaber der UM eingetragen.
Bisheriger und neuer Inhaber haben aber nach dem 1. Januar 2021 das Recht, die Umschreibung der
VUKM auf den Namen des neuen Inhabers zu beantragen.

6.  Vereinbarungen

Es spricht vieles dafiir, dass Vereinbarungen, die sich auf die (bisherige) EU beziehen, dahingehend
auszulegen sind, dass ihr Geltungsbereich auch in Zukunft das Vereinigte Konigreich einschlief3t. Ge-
richtsurteile gibt es hierzu aber noch nicht.

7.  Anhangige Verfahren

Die Gerichte des Vereinigten Konigreichs konnen derzeit als EU-Gerichte bei Klagen wegen Marken-
verletzung im Zusammenhang mit UM tatig werden und EU-weite Unterlassungsanordnungen er-
lassen. Verfahren, die am 1. Januar 2021 noch anhangig sind, werden weiterhin so gefiihrt, als ob das
Vereinigte Kénigreich immer noch ein EU-Mitgliedstaat ware. Die vom Gericht getroffenen oder ge-
wahrten MalRinahmen und Rechtsbehelfe gelten aber nur fiir die vVUKM, d.h. die Klage wegen Verlet-
zung der UM wird als Klage gegen die vVUKM fortgefihrt.

Wenn eine am 1. Januar 2021 bereits geltende Unterlassungsanordnung Handlungen im Vereinigten
Konigreich verbietet, die eine bestehende UM verletzen wirden, wird die Unterlassungsanordnung
so behandelt, als ob sie auch fur die vVUKM gelten wiirde.

Sollte am 1. Januar 2021 gegen eine UM ein Loschungsverfahren anhangig sein, wird das UKIPO das
Ergebnis auch fur die zunachst geschaffene vUKM anerkennen, d.h. auch die vUKM wird geldscht. Es
muss daher nach dem 1. Januar 2021 kein gesondertes Loschungsverfahren flir die vVUKM eingeleitet
werden. Dies gilt aber nur, wenn die Griinde fiir die Loschung auch im Vereinigten Konigreich beste-
hen, d.h. nicht, wenn z.B. die UM wegen Verletzung einer alteren Marke geloscht wird, die nur in
Deutschland, nicht aber auch im Vereinigten Konigreich geschitzt ist.



Il.  Anderungen bei internationalen Markeneintragungen nach dem 1. Januar 2021
1. Marken mit gewahrtem Schutz

Internationale Markenregistrierungen (IR-Marken), die in der Europaischen Union gemadfR dem
Madrider Protokoll geschutzt sind, werden im Vereinigten Konigreich nach dem 1. Januar 2021 keinen
Schutz mehr genieRen. Stattdessen wird am 1. Januar 2021 ohne Kosten fiir den Inhaber der IR-Marke
eine ,vergleichbare Marke (IR)“ (VUKM(IR)) in Bezug auf jede EU-Benennung einer IR-Marke geschaf-
fen, die unmittelbar vor dem 1. Januar 2021 Schutz in der Europaischen Union geniel3t. Dabei handelt
es sich aber nicht um eine UK-Benennung im Rahmen der IR-Marke, sondern um eine separate nati-
onale Marke. Das Anmelde- und Eintragungsdatum der vVUKM(IR) entspricht dem Datum, an dem der
Schutzin der EU gewahrt wurde, bei einer nachtraglichen Benennung der EU also das Datum, an dem
der Antrag auf nachtragliche Benennung in das internationale Register eingetragen wurde.

Zur ldentifizierung der vVUKM(IR) und zur Unterscheidung von bestehenden UK-Marken wird die
VUKM(IR) als Eintragungsnummer die letzten 8 Ziffern der Eintragungsnummer der IR-Marke mit
dem Prafix UKoo8 erhalten. Aus der Eintragungsnummer 00123456 der IR-Marke UM wird dann die
Eintragungsnummer UKoo800123456 der vVUKM (IR), aus der Eintragungsnummer 01234567 der
IR-Marke wird dann die Eintragungsnummer UKo0801234567 der vVUKM (IR).

2. Schwebende Schutzgewahrungsantrage

Ist am1.Januar 2021 noch ein Antrag auf Schutz der IR-Marke in der EU anhangig, kann innerhalb von
neun Monaten nach dem Ende der Ubergangszeit, d.h. bis einschlieRlich 30. September 2021, die Ein-
tragung derselben Marke als UK-Marke beantragt werden, die das Datum der internationalen Regist-
rierung oder nachtraglichen Benennung beibehalt und die internationale Prioritat sowie die briti-
schen Senioritatsanspriiche beanspruchen kann, die fiir die anhangige Unionsmarkenanmeldung be-
ansprucht worden waren.

3. Verlangerungen

Bei kiinftigen Verlangerungen erben vVUKM (IR), die aus der EU-Benennung einer IR-Marke entstan-
den sind, das bestehende Verlangerungsdatum der entsprechenden IR-Marke, im Falle einer nach-
traglichen Benennung der EU das Datum dieser nachtraglichen Benennung. Fir die Verlangerung
gelten dhnliche Regeln wie fur die VUKM.

Naheres unter:

www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks#receiving-a-comparable-uk-trade-mark

www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period
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