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BREXIT — Chancen fur Inhaber von Unionsmarken

AUSWIRKUNGEN DES BREXIT AUF UNIONSMARKEN UND -ANMELDUNGEN

Executive Summary

= Die Auswirkungen des BREXIT auf Unionsmarken sollten
Markeninhaber im Blick haben. Im Folgenden wird auf-
gezeigt, welche Regelungen jetzt gelten und vor allem,
welche Handlungsmaoglichkeiten bestehen.

Einleitung

Mit dem Jahresbeginn endet der im Austrittsabkommen
zwischen Grofbritannien und der Europdischen Union
festgelegte Ubergangszeitraum. Der 1. Januar 2021 stellt
zugleich einen Wendepunkt fur die Auswirkungen des
BREXIT auf eingetragene Unionsmarken und laufende An-
meldeverfahren dar. Der Bestand an eingetragenen oder
angemeldeten Unionsmarken an diesem Tag entscheidet
Uber deren Schicksal und die Handlungsoptionen der
Markeninhaber. Diese mussen danach differenzieren, ob
ihre Unionsmarke mit Ablauf des 31. Dezember 2020 be-
reits registriert war oder ob zu diesem Zeitpunkt noch das
Anmeldeverfahren fir eine Unionsmarke lief.

. Schicksal zum 31.12.2020 eingetragener Unions-
marken

Immer mehr Unternehmen halten neben ausschliefRlich in
Deutschland geschitzten Marken inzwischen Marken, de-
ren Schutzgebiet sich auf die Europaische Union erstreckt.
Eingetragene Unionsmarken bieten — wie bisher — nur
Schutz innerhalb der Européischen Union.* Mit Ende des
sog. Ubergangszeitraums, am 31. Dezember 2020, in dem
grundsatzlich noch Unionsrecht fir und in GroRbritannien

L Art. 1 Abs. 2 Unionsmarkenverordnung.

2 Art. 126, 127 Abs. 1 Satz 1 Abkommen Uber den Austritt des Vereinigten
Konigreichs GroRbritannien und Nordirland aus der Europaischen Union und
der Europdischen Atomgemeinschaft (2019/C 384 1/01) (Austrittsabkom-
men).

3 Art. 54 Abs. 1, 5 Austrittsabkommen.
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anwendbar war,? entfalten Unionsmarken daher keinen
Markenschutz mehr in GroRbritannien. Damit ist der
Schutz von Unionsmarken in einem wichtigen Markt be-
endet worden.

1. Automatische Entstehung britischer Marken

Um hierflr einen Ausgleich zu schaffen, hat sich GroRbri-
tannien verpflichtet, fir Unionsmarken vergleichbare bri-
tische Marken zu schaffen.? Dies gilt allerdings nur fir sol-
che Unionsmarken, die vor Ablauf des 31. Dezember 2020
beim Amt der Europaischen Union fur Geistiges Eigentum
(EUIPO) bereits eingetragen waren.

Inhaber von vor dem 1. Januar 2021 eingetragenen Uni-
onsmarken erhalten daher automatisch eine eingetra-
gene britische Marke.* Hierflir miissen keine Antrage ge-
stellt werden und es entstehen fir die Aufnahme dieser
Marken in das Markenregister des UK Intellectual Pro-
perty Office (IPO) keine Gebiihren.®> Derartige ,abgelei-
tete” britische Marken entsprechen in ihren Schutzwir-
kungen den Unionsmarken. Das heifst, das geschutzte Zei-
chen und die eingetragenen Waren- und Dienstleistungen
sind identisch zu denen der Unionsmarke. AulRerdem er-
halt die nationale, britische Marke das Anmelde- oder Pri-
oritatsdatum der Unionsmarke.® Diese ,neuen”, von Uni-
onsmarken abgeleiteten britischen Marken sind daran er-
kennbar, dass sie vor dem bisherigen aus der Unions-
marke abgeleiteten Aktenzeichen das Kurzel ,,UKO09” er-
halten.

4 Mehr Informationen hierzu unter: https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-
mark-protection-and-comparable-uk-trademarkstregistering-a-pending-
eutm-application-as-a-uk-trade-mark.

S Art. 55 Abs. 1, 2 Satz 1 Austrittsabkommen.

6 Art. 54 Abs. 1, 5 lit. a Austrittsabkommen.
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2. Handlungsoptionen fiir Markeninhaber

Inhaber von vor Ablauf des Ubergangszeitraums eingetra-
genen Unionsmarken mussen also nicht tatig werden, um
einen entsprechenden Markenschutz in GroRbritannien
zu erlangen. Wenigstens bis zum 31. Dezember 2023 be-
steht auch keine Pflicht, im britischen Markenregister
eine Anschrift des Markeninhabers im Vereinigten Konig-
reich zu hinterlegen oder zumindest einen dort ansassi-
gen Inlandsvertreter zu bestellen.” Gleichwohl empfiehlt
sich, gerade wenn die Marke in GroRRbritannien aktiv be-
nutzt werden soll, diese Marke in der Portfolioverwaltung
zu berlcksichtigen und einen in GroBbritannien aner-
kannten Inlandsvertreter zu den Marken eintragen zu las-
sen.

Markeninhaber, die kein Interesse an ihrer ,neuen” briti-
schen Marke haben, kdnnen diese schlicht mit Ende der
Schutzfrist auslaufen lassen. Wer bspw. wegen des kinf-
tigen Verwaltungsaufwands oder wegen entgegenste-
hender Verpflichtungen aus Abgrenzungsvereinbarungen
seine automatisch geschaffenen, britischen Marken vor
Ablauf der Schutzdauer 16schen lassen will, hat hierzu die
Moglichkeit. Er kann beim IPO einen sog. Opt-out-Antrag
zu stellen. Damit dieser Antrag erfolgreich ist, darf die
Marke nicht in GroRRbritannien benutzt werden. Marken-
Ubertragungen oder -lizenzierungen dirfen ebensowenig
bestehen wie aus der betreffenden britischen Marke ini-
tiierte Rechtsstreitigkeiten in GroRbritannien. AulRerdem
erfolgt vor der Loschung der Marke aufgrund eines Opt-
out-Antrags eine Mitteilung an Dritte, die ein Interesse an
der zugrundeliegenden Unionsmarke haben und im Mar-
kenregister des EUIPO eingetragen sind, bspw. an einge-
tragene Lizenznehmer, Berechtigte, zu deren Gunsten ein
dingliches Recht eingetragen ist, oder Beglinstigte aus
Zwangsvollstreckungen in Bezug auf die Unionsmarke.

Il. Auswirkungen auf laufende Anmeldeverfahren zum
31.12.2020

Fir zum Ablauf des 31. Dezember 2020 noch laufende An-
meldeverfahren von Unionsmarken gilt etwas anderes als

7 Art. 55 Abs. 2 Satz 2 Austrittsabkommen.
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flr bereits zu diesem Zeitpunkt eingetragene Unionsmar-
ken.

Die Anmeldung einer Unionsmarke wirkt seit Beginn die-
ses Jahres nur noch fir die EU und fihrt damit bei Eintra-
gung der Marke nach dem Ubergangszeitraum nicht au-
tomatisch zu einem Markenschutz in GroRbritannien. Ins-
besondere wird in GroRbritannien nicht ohne Weiteres
ein Anmeldeverfahren fir eine vergleichbare britische
Marke in die Wege geleitet.

Fir Markenanmeldungen, die vor dem 1. Januar 2021
noch beim EUIPO anhéangig waren, besteht aber bis zum
30. September 2021 die Moglichkeit, dieselbe Marke als
nationale britische Marke anzumelden.® Dabei behilt die
britische nationale Marke den Anmelde- bzw. Prioritats-
tag der Unionsmarkenanmeldung bei.

Wer an einem weiteren Markenschutz der bislang nur in
der EU angemeldeten Marke auch in GroRbritannien inte-
ressiert ist, sollte daher einen entsprechenden Antrag auf
Anmeldung einer solchen nationalen Marke auf Basis der
Unionsanmeldung stellen. Die Gebuhren hierfir entspre-
chen denen fir eine tbliche nationale Markenanmeldung
in GroRbritannien. Der Vorteil liegt darin, den Anmelde-
tag- bzw. Prioritatstag der Unionsmarkenanmeldung auch
flr die britische Anmeldung nutzen zu kénnen.

lll. Zusammenfassung

Das Austrittsabkommen infolge des BREXIT bedeutet flr
den Schutz von Marken (noch) keineswegs eine strikte
Trennung zwischen Unions- und britischen Marken. Viel-
mehr  sollten Inhaber von Unionsmarken und
-anmeldungen sorgfaltig prifen, ob die zur Verflgung ste-
henden, einmaligen Handlungsmoglichkeiten genutzt
werden sollen, bevor insbesondere die Frist fir entspre-
chende Markenanmeldungen in einigen Monaten ablduft.

Dr. Katy Ritzmann
Rechtsanwaltin, Partnerin | Standort Berlin
katy.ritzmann@gsk.de

Dr. Henrike Strobl, lic. en droit
Rechtsanwiltin | Standort Berlin
henrike.strobl@gsk.de

8 Art. 59 Abs. 1 Austrittsabkommen.
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Urheberrecht

GSK Stockmann — Alle Rechte vorbehalten. Die Wiedergabe,
Vervielféltigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung samt-
licher Inhalte und Darstellungen des Beitrages sowie jegliche
sonstige Nutzung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung von GSK Stockmann gestattet.

Haftungsausschluss

Diese Mandanteninformation enthalt ausschlieRlich allge-
meine Informationen, die nicht geeignet sind, den beson-
deren Umstanden eines Einzelfalles gerecht zu werden. Sie
hat nicht den Sinn, Grundlage fir wirtschaftliche oder sons-
tige Entscheidungen jedweder Art zu sein. Sie stellt keine
Beratung, Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot
auf Beratung oder Auskunft dar und ist auch nicht geeignet,
eine persodnliche Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Ent-
scheidungen jedweder Art auf Inhalte dieser Mandanten-
information oder Teile davon stitzen, handelt dieser aus-
schlieRlich auf eigenes Risiko.

GSK Stockmann und auch die in dieser Mandanteninforma-
tion namentlich genannten Partner oder Mitarbeiter Uber-
nehmen keinerlei Garantie oder Gewahrleistung, noch haf-
tet GSK Stockmann und einzelne Partner oder Mitarbeiter
inirgendeiner anderen Weise flr den Inhalt dieser Mandan-
teninformation. Aus diesem Grund empfehlen wir, in jedem
Fall eine personliche Beratung einzuholen.

www.gsk.de
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