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VORWORT

Die Ubergangsperiode des Brexit endet am 31. Dezember 2020 und wird
nicht verlangert. Somit hat das derzeitige Austrittsabkommen zwischen
Grof3britannien und der EU ab dem 1. Januar 2021 keine Wirkung mehr
und beide Seiten gehen getrennte Wege.

Dieses White Paper informiert Uber die Auswirkungen des Brexit auf geis-
tige Eigentumsrechte der Europaischen Union.
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BREXIT UND IP-RECHTE IN DER EUROPAISCHEN UNION UND IM
VEREINIGTEN KONIGREICH

Das Vereinigte Kdnigreich, bestehend aus GroRbritannien und Nordirland, war mehr als 46 Jahre lang
Mitglied der Europdischen Union. Nach einem intensiv diskutierten Referendum am 23. Juni 2016
wurde der Austritt Grof3britanniens urspriinglich flr den 29. Marz 2019 vorbereitet, anschlieRend je-
doch so oft verschoben, dass das Vereinigte Kdnigreich erst seit dem 31. Januar 2020 nicht mehr
Mitglied der EU ist. Uber ein gemeinsames Austrittsabkommen wurden viele Bereiche der friheren
Beziehungen bis zum Ende einer vereinbarten Ubergangsperiode verlangert. Diese wird nun endg(iltig
am 31. Dezember 2020 enden.

Noch im Oktober 2020 verhandelten beide Seiten Uber einen Vertrag, der ihre zuklnftigen Beziehun-
gen regeln soll. Sollte bis zum 31. Dezember 2020 kein solcher Vertrag ratifiziert werden, wird es
einen sogenannten , harten Brexit” ohne bilaterales Abkommen zu Zéllen, Handel, Einwanderung und
vielen anderen wichtigen Punkten geben.

Im Bereich der geistigen Eigentumsrechte hat der EU-Gesetzgeber Marken- und Geschmacksmus-
terrechte geschaffen, die automatisch Schutz in allen Mitgliedsstaaten genieRen. Diese Schutzrechte
gewahrleisten einen einheitlichen und kostenglnstigen Schutz im gesamten EU-Binnenmarkt.

Viele Personen, Unternehmen und Institutionen haben auf diese EU-weiten Schutzrechte gesetzt. Der
Brexit hat jedoch zur Folge, dass diese Rechte im Vereinigten Kénigreich mit Beginn des Jahres 2021
nicht mehr wirksam sein werden.

Dem Vereinigten Kénigreich war klar, dass diese EU-Schutzrechte fir ihre Inhaber von grofRer Bedeu-
tung sind. Daher wurden frihzeitig rechtliche Regelungen geschaffen, damit beim Austritt des Verei-
nigten Konigreichs aus der EU nationale britische Schutzrechte in Kraft treten, die den bestehenden
EU-Rechtsschutz fortsetzen. Da der Schutz der EU-Rechte im Vereinigten Konigreich noch bis zum
Ende der Ubergangszeit fortgesetzt wird, werden solche nationalen britischen Schutzrechte am
1. Januar 2021 fUr alle EU-Schutzrechte geschaffen, die vor dem 1. Januar 2021 registriert wurden.

In diesem White Paper geben wir einen Uberblick dartber, welche gewerblichen Schutzrechte vom

Brexit betroffen sind und welche Aus- und Rickwirkungen sich ab dem 1. Januar 2021 flr Schutz-
rechtsinhaber ergeben.
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WELCHE IP-RECHTE SIND BETROFFEN?

A) BETROFFEN: EU-MARKEN, GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER, INTERNATIONALE
MARKEN UND GESCHMACKSMUSTER IN DER EU

Alle gewerblichen Schutzrechte, die nach EU-Recht gewahrt wurden, sind vom Ausstieg GroRbritan-
niens betroffen und verlieren dort ihre Wirkung. Die EU-Rechtsordnung umfasst insbesondere die
folgenden EU-weiten geistigen Eigentumsrechte (neben anderen Rechten von geringerer Relevanz):

e Das EU-Markensystem, das seit 1996 in Kraft ist, umfasst Marken, Zertifizierungs- und Kollektiv-
marken, die als Unionsmarken bezeichnet werden.

e Die 2003 eingefiihrte EU-Geschmacksmusterverordnung regelt sowohl eingetragene als auch
nicht eingetragene Designs, so genannte Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Der Brexit wirkt sich nach Ablauf der Ubergangszeit also auf Unionsmarken und Gemeinschaftsge-
schmacksmuster aus.

B) NICHT BETROFFEN: NATIONALE MARKEN UND DESIGNS, PATENTE

Nationale Marken- und Designrechte, die in einzelnen Mitgliedsstaaten der EU oder in GroRbritannien
zum Schutz angemeldet sind, bleiben vom Brexit unberlhrt. Sie geniefden ohnehin nur nationalen
Schutz.

Da bis heute kein EU-weites Patentschutzsystem existiert und die vom Europaischen Patentamt er-
teilten Patente keinem EU-Recht, sondern internationalen Vertragen zwischen den Mitgliedsstaaten
des Europaischen Patentlbereinkommens unterliegen, sind auch Patente vom Brexit nicht betroffen.

WAS GESCHIEHT MIT DIESEN EU-RECHTEN NACH DEM BREXIT?
A) DAS VEREINIGTE KONIGREICH UNTERLIEGT NICHT MEHR DEN EU-RECHTEN

Unabhangig von einem ,harten” oder einem ,weichen” Brexit werden die Auswirkungen am 1. Ja-
nuar 2021 im Grunde gleich sein: In beiden Fallen wird GrofRbritannien von Seiten der EU als Drittstaat
angesehen, sodass bisherige EU-Schutzrechte sich nicht mehr auf das Territorium des Vereinigten
Konigreichs erstrecken.

B) NATIONALE BRITISCHE RECHTE GEHEN AUS BISHERIGEN EU-RECHTEN HERVOR

Es mag auf den ersten Blick so aussehen, als gidbe es nach dem Brexit einen Rechtsverlust fir Inhaber
europdischer IP-Rechte im Vereinigten Kénigreich. Dort wurde jedoch ein Gesetz erlassen, das der-
zeitigen Inhabern dieser EU-Schutzrechte einen entsprechenden nationalen Schutz gewahrt. Diese
Regelungen werden am 1. Januar 2021 wirksam und starken die wirtschaftliche Bedeutung von Mar-
ken und Geschmacksmustern im Vereinigten Kénigreich.
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Im Folgenden haben wir ausfihrlichere Informationen Uber die Entstehung nationaler britischer
Schutzrechte aus bereits eingetragenen EU-Schutzrechten, von anhéngigen Schutzrechtsanmeldun-
gen und von nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern zusammengestellt.

Eingetragene EU-Rechte

Fir alle EU-Marken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die vor dem 1. Januar 2021 eingetra-
gen wurden, entsteht automatisch ein korrespondierendes nationales britisches Schutzrecht. Das-
selbe Prinzip gilt auch fir international registrierte Marken oder Designs (Uber die \Weltorganisation
fur geistiges Eigentum, WIPO), wenn sie vor dem 1. Januar 2021 auf die Européische Union erstreckt
und dort eingetragen wurden.

Diesen neuen korrespondierenden britischen Schutzrechten werden dieselben Anmeldedaten und
Prioritaten (und UK-Senioritdten im Falle von Marken) zugewiesen, wie den bisherigen eingetragenen
EU-Rechten, von denen sie abgeleitet sind.

Da die Eintragung dieser EU-Schutzrechte in das britische Register automatisch erfolgt, ist es nicht
notwendig, einen Antrag einzureichen oder Gebiihren zu zahlen.

Bei einer Marke im Vereinigten Kénigreich, die auf einer EU-Eintragung basiert, wird den letzten acht
Ziffern der Unionsmarke die Kennzahl UKOQ9 vorangestellt. Beispiel: Die Unionsmarke 000540713
wird zur nationalen UK-Marke UK00900540713. Fir Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist die Kenn-
zahl fir das entsprechende UK-Recht “9”. In gleicher Weise erhalten UK-Eintragungen die vorange-
stellte Kennzahl “UK008" (Marken) bzw. “8" (Geschmacksmuster), wenn das entsprechende EU-
Recht Uber eine internationale Eintragung nach dem Madrider bzw. dem Haager Abkommen mit Er-
streckung auf die EU-Staaten entstanden ist.

Opt-out-Option: \Wenn Sie EU-Schutzrechte registriert haben und nicht am Fortbestand des Schut-
zes im Vereinigten Kdnigreich interessiert sind, besteht die Mdoglichkeit eines sogenannten ,, Opt-
outs”, wodurch die automatisch entstehenden britischen Schutzrechte wieder geldscht werden. Hier-
fUr ist eine schriftliche Erklarung notwendig, die aber erst nach dem 1. Januar 2021 eingereicht wer-
den kann.

Anhédngige EU-Schutzrechts-Anmeldungen

Wenn |hre EU-Schutzrechte am 1. Januar 2021 angemeldet, aber noch nicht eingetragen wurden
(oder wenn die Veroffentlichung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters aufgeschoben wurde),
wird die anhdangige Anmeldung nicht automatisch in eine entsprechende britische Anmeldung
umgewandelt. Es ist notwendig, bis zum 30. September 2021 ein entsprechendes britisches
Schutzrecht zu beantragen, um das Anmeldedatum der entsprechenden EU-Anmeldung in Grof3bri-
tannien beanspruchen zu kénnen.
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Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die vor dem 1. Januar 2021 entstanden sind,
sind im Vereinigten Konigreich noch fur den Rest ihrer Laufzeit, d.h. drei Jahre nach ihrem Entstehen,
geschutzt und durchsetzbar.

C) VERTRETUNG VOR DEN AMTERN

Wer vertritt lhre aus dem EU-Recht abgeleiteten britischen Schutzrechte?

Eingetragene Vertreter gewerblicher Schutzrechte aus der EU dirfen ihre Dienste auch fur ent-
sprechende abgeleitete britische Rechte vor dem britischen Amt fiir geistiges Eigentum (Intellectual
Property Office, IPO) bis mindestens Ende 2023 erbringen. Es besteht daher kein sofortiger Hand-
lungsbedarf, da die derzeitigen Vertreter diese Rechte auch weiterhin verwalten kénnen.

Kénnen Vertreter aus dem Vereinigten Kénigreich weiterhin lhre EU-Rechte vertreten?

Vor dem EUIPO kénnen Vertreter aus dem Vereinigten Konigreich ihre Mandanten in allen am 1.
Januar 2021 noch laufenden Verfahren solange vertreten, bis diese abgeschlossen sind.

FUr alle neuen Verfahren in EU-Markenangelegenheiten bendtigen Inhaber mit Wohnsitz aufserhalb
des Europaischen Wirtschaftsraumes (alle EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, Island und Liech-
tenstein) einen Vertreter, der in diesem anséssig ist. Dies hat zur Folge, dass die derzeitigen Vertreter
mit Sitz im Vereinigten Kénigreich keine EU-Rechtsinhaber mehr vor dem EUIPO vertreten diirfen.

Bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern ist die Vertretungsregelung strenger: Ab dem 1. Januar
2021 koénnen nur noch Vertreter der EU-Mitgliedstaaten den EU-Rechtsinhaber vor dem EUIPO ver-
treten. Somit sind auch in diesem Fall im Vereinigten Kénigreich ansassige Vertreter ausgeschlos-
sen.

D) WEITERE AUSWIRKUNGEN AUF MARKENRECHTE

e Eine eingetragene Lizenz oder ein Sicherungsrecht in Bezug auf ein eingetragenes EU-Schutz-
recht gilt fir das entsprechende UK-Recht zu den gleichen Bedingungen, im Falle der Lizenz je-
doch vorbehaltlich der fir ihre Anwendung im Vereinigten Kénigreich erforderlichen Anderungen.
Der Zeitraum fir die Eintragung einer Lizenz oder eines Sicherungsrechts in Bezug auf ein EU-
Recht in das Register des Vereinigten Konigreichs wird auf 12 Monate vom 1. Januar 2021 an
verlangert. Sollten Sie hierzu ndhere Informationen bendétigen, stehen wir gerne zur Verfligung.

e Zu Zwecken des Widerspruchs, der Verletzungskollision, des Verfalls und des Nichtigkeitsverfah-
rens im Vereinigten Konigreich gilt die Nutzung einer Marke in der EU vor dem 1. Januar 2021
als Benutzung der abgeleiteten UK-Marke.

e FUr Schutzrechte, die nach dem 1. Januar 2021 zur Verlangerung anstehen, sind separate Geblih-
ren fUr das neu geschaffene britische Schutzrecht sowie flr das bereits bestehende EU-Recht zu
entrichten. FUr die Verlangerung des britischen Schutzrechts missen Geblhren an das britische
Amt flr geistiges Eigentum, flr die Verlangerung des EU-Rechts an das EUIPO gezahlt werden.
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e Wird ein EU-Schutzrecht vor dem 1. Januar 2021 durch ein Léschungs- oder Nichtigkeitsverfahren
angegriffen, tritt zundchst das entsprechende britische Schutzrecht in Kraft. Sollte der Angriff er-
folgreich sein und das EU-Schutzrecht nach dem 1. Januar 2021 flr unglltig erklart oder widerru-
fen werden, so wird auch das entsprechende britische Schutzrecht ungultig bzw. widerrufen.

EISENFUHR SPEISER BERAT UND UNTERSTUTZT BEIM SCHUTZ IHRER IP-
RECHTE IN DER EU UND IM VEREINIGTEN KONIGREICH

Die Anwailte von Eisenflhr Speiser beraten Mandanten zur optimalen Strategie fur ihr IP-Portfolio und
dem Umgang mit den Auswirkungen des Brexit.

Um einen reibungslosen Ubergang Ihrer Schutzrechte zu gewiahrleisten, haben wir folgende MaRnah-
men ergriffen, um Sie bestmaoglich zu unterstitzen.

e Zu lhren bisherigen von uns verwalteten EU-Schutzrechten werden wir automatisch die neu ent-
stehenden britischen Schutzrechte erfassen. Dazu halten wir Sie stets auf dem Laufenden.

e Wir geben Ihnen Handlungsempfehlungen bei der Anmeldung von Marken und Designs vor und
nach dem Stichtag am 1. Januar 2021.

e Wir unterstiitzen Sie bei der Uberprifung und Optimierung Ihres EU-Portfolios in GroRbritannien.
Hierbei beraten wir Sie unter anderem zu

e optimalem Schutzumfang,

o relevanten Gebieten,

o Auswirkungen bereits bestehender Abkommen, Lizenzen usw.,
e der Notwendigkeit von Verldngerungen lhrer IP-Rechte,

e moglichem doppelten Schutz Ihrer IP-Rechte sowie

e allen weiteren Fragen rund um lhre gewerblichen Schutzrechte.

e \Wir beraten Sie zu Sonderfallen, wie beispielsweise der ,,Opt-out”-Option.

e /Zu allen Themen bezuglich der neuen britischen und europaischen Rechte im gewerblichen
Rechtsschutz stellen wir Ihnen jederzeit gerne detaillierte Informationen zur Verfligung. Dabei
arbeiten wir auch weiterhin eng mit unseren langjahrigen britischen Partnern zusammen. Spre-
chen Sie uns gerne an!
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