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Update zum Brexit

Das (bislang anvisierte) Datum fiir den Austritt des Vereinigten Konigreichs (UK)
aus der Européischen Union (EU), der 29. Miarz 2019, naht und es ist immer noch nicht
klar, ob dieser Austritt geordnet oder vertragslos erfolgen wird. Inhaber europaischer ge-
werblicher Schutzrechte (z.B. Unionsmarken oder EU-Geschmacksmuster) benétigen
aber einen Plan, wie sie zuverlassig ithren gewerblichen Rechtsschutz im UK aufrecht er-
halten, wenn sich der Geltungsbereich dieser EU-Schutzrechte nach dem Austritt des
UK aus der EU nicht mehr auf das Vereinigte Konigreich erstreckt. Européische Patente
(EP) sind vom Austritt des Vereinigten Konigreichs aus der EU nicht betroffen!

Die nachstehenden Ausfithrungen betreffen EU-Unionsmarken und registrierte
EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster (= registrierte EU-Designs); fiir alle anderen EU-
Schutzrechte sind &dhnliche MaBnahmen vorgesehen,
tiber die wir im Einzelfall gerne Auskunft geben. INHALT — HIGHLIGHTS:

* UPDATE ZUM BREXIT
1. Geordneter Brexit

Das UK-Patent- und Markenamt, das UK-IPO, stellt auf seiner Webseite
(https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts/ip-and-brexit)
einige Informationen zu diesem Thema bereit.

a) Am Brexit-Datum bereits registrierte EU-Schutzrechte

Im Fall eines geordneten Brexit ist vorgesehen, dass die am Tag des Wirksamwer-
dens des Brexit ("Brexit-Datum") bereits registrierten EU-Schutzrechte automatisch in
nationale UK-Schutzrechte umgewandelt werden, die das Anmeldedatum sowie die Prio-
ritdt und/oder die Senioritit des entsprechenden EU-Schutzrechts beibehalten. Diese
Umwandlung soll mit méglichst geringem biirokratischen Aufwand und ohne eine
Schutzunterbrechung erfolgen. Inhaber von umgewandelten EU-Schutzrechten sollen
auf der Webseite des UK-IPO iiber erfolgte Umwandlungen in Kenntnis gesetzt werden,
also vermutlich nicht individuell informiert werden. Wir werden die diesbeziigliche Ent-
wicklung beobachten und Sie auf dem Laufenden halten.

b) Am Brexit-Datum noch anhangige EU-Schutzrechtsanmeldungen

EU-Schutzrechtsanmeldungen, die am Brexit-Datum noch anhangig sind, wer-
den nicht automatisch in eine nationale UK-Schutzrechtsanmeldung umgewandelt. Fiir
sie soll aber die Moglichkeit erdffnet werden, innerhalb von neun (9) Monaten nach dem
Brexit-Datum einen (kostenpflichtigen) Antrag auf Erteilung eines nationalen UK-
Schutzrechts beim UK-IPO einzureichen. Dabei sollen der Anmeldetag der entsprechen-
den EU-Schutzrechtsanmeldung sowie eventuell beanspruchte Prioritaten und/oder Se-
nioritaten auch fiir die UK-Anmeldung anerkannt werden.

2. Ungeordneter Brexit ("No Deal"-Szenario)

Auch fur dieses Szenario stellt die UK-Regierung Information im Internet bereit
(https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-br

exit-deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal).

a) Am Brexit-Datum bereits registrierte EU-Schutzrechte

Die (derzeitige) Regierung des Vereinigten Koénigreichs erklart darin, dass sie ge-
wahrleisten will, dass den Inhabern von EU-Unionsmarken und EU-Gemeinschaftsge-
schmacksmustern (EU-Designs) weiterhin die entsprechenden Rechte im Vereinigten Ko-
nigreich durch dquivalente UK-Marken und UK-Designs eingerdumt werden und dass
diese Rechte im UK auch durchsetzbar bleiben. Es heif3t diesbeziiglich:

"The government will ensure that the property rights in all existing registered EU trade

marks and registered Community designs will continue to be protected and to be enforce-

able in the UK by providing an equivalent trade mark or design registered in the UR."
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Inhaber von EU-Unionsmarken und EU-Gemeinschaftsgeschmacksmustern sollen also
bei einem ungeordneten Brexit ebenfalls entsprechende nationale UK-Schutzrechte un-
ter Beibehaltung von Anmeldetag sowie Prioritidt und/oder Senioritit des entsprechen-
den EU-Schutzrechts mit minimalem biirokratischen Aufwand erhalten wie sie oben un-
ter Punkt la) beschrieben worden sind. Inhaber von EU-Schutzrechten, die eine solche
automatische Umwandlung nicht méchten, sollen das beim UK-IPO beantragen konnen.

b) Am Brexit-Datum noch anhdngige EU-Schutzrechtsanmeldungen

Inhaber von am Brexit-Datum noch anhangigen EU-Schutzrechtsanmeldungen
sollen die gleiche Moglichkeit der Neuanmeldung von nationalen UK-Schutzrechtsan-
meldungen innerhalb von neun (9) Monaten unter Beibehaltung von Anmeldetag sowie
Prioritat und/oder Senioritat erhalten wie sie unter Punkt 1b) beschrieben worden sind.

3. Schlussfolgerungen und Handlungsoptionen

Bei diesen geplanten MafBnahmen fiir den Fall eines ungeordneten Brexit handelt
es sich um Absichtserklarungen der jetzigen UK-Regierung, von denen nicht sicher ist,
ob sie denn tatsachlich umgesetzt werden, insbesondere fiir den Fall, dass die jetzige UK-
Regierung zum relevanten Zeitpunkt nicht mehr im Amt oder nicht handlungsfahig sein
sollte. SchlieBlich mussen entsprechende Gesetze und Vorschriften rechtzeitig in Kraft
treten und dazu zunachst einmal vom UK-Gesetzgeber verabschiedet werden, was in An-
betracht der demonstrierten Uneinigkeit und der unsicheren Mehrheitsverhaltnisse im
britischen Parlament fiir alle Beteiligten eine sehr sportliche Herausforderung sein diirfte.

Falls die beschriebenen geplanten Szenarien wie von der UK-Regierung vorgese-
hen eintreten sollten, erscheint es dennoch fraglich, ob in der Praxis ein liickenloser
Ubergang von einem EU-Schutzrecht zu einem UK-Schutzrecht erfolgen wird oder ob
es einen Zeitraum einer rechtlichen Unsicherheit geben wird, der zwar moglicherweise
spater rickwirkend geschlossen werden wird, aber der es zu einem aktuellen Zeitpunkt
unmoglich macht oder es zumindest erschwert, sofortigen einstweiligen Rechtsschutz im
Fall einer akuten Schutzrechtsverletzung zu erhalten.

Auch im Fall eines geordneten Brexit ist mit einem Unsicherheitszeitraum zu
rechnen bis die erforderlichen Gesetze verabschiedet worden sein werden und in Kraft
treten konnen und bis das UK-IPO die Umwandlung von EU-Schutzrechten in UK-
Schutzrechte vollzogen haben wird.

Fiir die so umgewandelten EU-Unionsmarken wird im Ubrigen ein eigener Num-
mernkreis im amtlichen Trade Mark Register des UK-IPO geschaffen werden, bei dem
die umgewandelten EU-Marken ein Ziffern-Prifix "UKO009" erhalten, an das sich die
8-stellige aktuelle Registernummer der entsprechenden EU-Unionsmarke anschlieB3t.

Auch wenn die Planungen der UK-Regierung und des UK-IPO durchdacht und
schnell umsetzbar erscheinen, bleibt — insbesondere in Anbetracht der nahezu taglich
aus London eintreffenden Eindriicke einer Divergenz der Politik im Vereinigten Konig-
reich — ein Restrisiko, dass die beabsichtigten MaBnahmen, insbesondere im Fall eines
"No Deal"-Szenarios, nicht umgesetzt werden kénnten. Fir diesen Fall ist der Plan "B"
der Wahl die rechtzeitige Anmeldung entsprechender nationaler Schutzrechte im Verei-
nigten Konigreich vor dem 29. Mérz 2019. Im giinstigsten Fall hat man spater jeweils
zwel parallele UK-Schutzrechte, von denen bei einer kiinftig anstehenden Verlangerung
dann eines wieder aufgegeben werden kann. Zudem wird fir Marken durch eine Neuan-
meldung und Registrierung wieder eine Benutzungsschonfrist in Lauf gesetzt.

Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie einen derartigen Plan "B" in Erwigung ziehen.
In Anbetracht des bei den Kollegen im Vereinigten Konigreich zu erwartenden An-
sturms vor den 29. Mérz bitten wir Sie, uns bis zum 15. Méarz zu kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass ich vom 22. bis 29. Mirz 2019 im Urlaub sein werde und
Sie mich in dieser Zeit nur sporadisch tiber E-Mail erreichen konnen. Im Regelfall kann
ich aber am darauffolgenden Werktag antworten. Unser Biiro ist in dieser Zeit allerdings

nur zeitweise besetzt.
Besuchen Sie auch unsere Branding Website
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