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m 31. Januar 2020 ist die UK aus der Europaischen Union ausgetreten. Bis zum 31. Dezember 2020 galt noch eine Uber-
gangsphase (sog. «Withdrawal Agreement»), wéhrend welcher die Regeln der EU fir die UK noch weiterhin Geltung hat-
ten. Was gilt nun ab dem 1. Januar 2021, nachdem diese Ubergangsphase abgelaufen ist?

|. WAS GESCHIEHT MIT MEINER UNIONSMARKE?

Eme Unionsmarke (kurz EUTM) bietet Schutz in der ge-
samten EU. Mit einer einzigen Markenanmeldung
(seidies Uber das Amt der Europaischen Union flr Geisti-
ges Eigentum, kurz EUIPO, oder Uber eine internationale
Registrierung bei der World Intellectual Property Organi-
sation, kurz WIPO) kann folglich um Markenschutz fur die
gesamte EU ersucht werden. Nachdem die UK nun aus
der EU ausgetreten ist, stellt sich die Frage, wie mit Uni-
onsmarken zu verfahren ist, die vor dem Brexit registriert
worden sind. Klar ist, dass neue Anmeldungen von Uni-
onsmarken keinen Schutz mehr fur die UK bewirken. Soll
die Marke auch in der UK geschitzt werden, ist eine sepa-
rate Markenanmeldung oder eine separate Ausdehnung
der Basismarke im Rahmen einer IR-Marke auf die UK un-
ausweichlich.

Unionsmarken, die aber noch vor dem 1. Januar 2021 regis-
triert worden sind, werden vom Intellectual Property Office

der UK (kurz UK IPO) automatisch und gebthrenfrei in
vergleichbare nationale Marken (sog. «comparable trade
marks») umgewandelt, was jedoch fur jede Marke indivi-
duell Oberpruft werden sollte. Das Hinterlegungsdatum
sowie eine allfallige Senioritat werden dabei Ubernom-
men. Auch die zehnjadhrige Laufzeit des Markenschutzes
richtet sich nach dem Schutzablaufdatum der Unions-
marke. Es handelt sich dabei also quasi um einen briti-
schen Zwilling der Unionsmarke. Diese Marken sind auch
unabhangig von der internationalen Registrierung und
unterliegen fortwadhrend dem britischen Recht. Die Ver-
waltung dieser umgewandelten Marken geschieht ins-
kUnftig direkt Uber die britischen Behdrden (UK IPO). Da-
bei spielt es keine Rolle, ob die Unionsmarke direkt bei der
EUIPO oder Uber die WIPO registriert wurde.

Die Umwandlung in eine vergleichbare nationale Marke
hat im Weiteren zur Folge, dass flr diese ein britischer
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Vertreter zu bestellen ist. Hierfr wird immerhin eine drei-
jahrige Ubergangsfrist (ab 31. Dezember 2020) gewahrt,
wobei das UK IPO derweil offensichtlich nicht dazu ver-
pflichtetist, die Markeninhaber auf den Fristablauf jeweils
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hinzuweisen. Erfolgt die Vertreteranpassung nicht recht-
zeitig, besteht die Gefahr, dass der Markeninhaber nicht
mehr Uber wichtige Neuerungen vom UK IPO informiert
wird.

I|. WAS GESCHIEHT MIT PENDENTEN EU-MARKENEIN-

TRAGUNGSGESUCHEN

urde bei der EUIPO noch vor dem 1. Januar 2021 ein

Gesuch um eine Unionsmarke eingereicht und hat
das Amt nach wie vor noch nicht Uber die Registrierung
entschieden, so hat man nach wie vor die Chance, das Da-
tum der urspringlichen EU-Benennung (Hinterlegungs-
datum, Prioritdt) zu erhalten. Hierfir muss allerdings
noch bis Ende September 2021 eine nationale Markenein-
tragung beim UK IPO beantragt werden, wobei das Mar-
keneintragungsgesuch immerhin noch eingeschrankt

|I]. VERLANGERUNG DER
MADRIDER SYSTEM?

N achdem der Brexit nun also eine «vergleichbare na-
tionale Markeneintragung» in der UK bewirkt, die
selbstandig besteht und sich nach dem britischen Recht
richtet, kénnen die Markenrechte nicht Gber die Verldnge-
rung der EU-Marke / der IR-Marke mit Benennung der EU
erfolgen. Sdmtliche internationalen Registrierungen mit
EU-Bezeichnung, die nach dem 1. Januar 2021 ablaufen,
mussen direkt beim UK PO erneuert und bezahlt werden.
Dabei spielt es keine Rolle, wenn die Verlangerungsge-
bUhr fur die Unionsmarke bereits vor dem 1. Januar 2021
bezahlt wurde, wenn der Markenschutz erst nach dem 1.
Januar 2021 ablauft. Lauft der Markenschutz fur die ver-
gleichbare britische Marke innert den ersten sechs Mona-
ten nach dem 1. Januar 2021 ab, so informiert das UK IPO
die Markeninhaber bzw. dessen Vertreter am Tag des Ab-
laufdatums und gewahrt jeweils eine sechsmonatige Ver-
langerungsfrist.

werden kann. Dabei wird die Marke von der UKIPQO gepruft
und es fallen Geblhren nach den nationalen Tarifen an.
Analoges gilt fUr internationale Registrierungen bzw.
nachtrdgliche Benennungen der EU, welche noch vor dem
1. Januar 2021 beantragt wurden. Hier wird die neunmona-
tige Frist ab der internationalen Registrierung / der nach-
tréglichen Benennung gerechnet.

MARKENRECHTE UBER DAS

Durch die Umwandlung in eine vergleichbare britische
Marke kann die Markenverldngerung des britischen
«Zwillings» nicht Gber die WIPO vorgenommen werden,
womit die Vorteile der zentralen Verwaltung nach dem
Madrider System verloren gehen. Es besteht hingegen die
Moglichkeit, die Vorteile des Madrider System Uber Art.
4bis Madrider Protokoll wieder zurtckzuerlangen, indem
die vergleichbare nationale Markeneintragung in der UK
durch eine internationale Registrierung ersetzt wird. Hier-
fOr misste beim UK IPO ein entsprechender Antrag ge-
stellt werden. Dabei gilt es allerdings unbedingt zu beden-
ken, dass dies eine erneute Markenprifung beim UK IPO
auslést und die Marke erneut publiziert wird, was eine
neue Widerspruchsfrist auslost.

Wurde in der Vergangenheit hingegen eine Marke Uber
das Madrider Markensystem mit Schutzwirkung fur die
UK (und nicht EU) angemeldet, hat der Brexit keinen Ein-
fluss auf die Markenrechte.
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|\/. RECHTSERHALTENDER GEBRAUCH DER MARKE?

Wie die Schweiz sieht auch die UK eine Benutzungs-
schonfristvon 5 Jahren vor. Anschliessend kann der
Markeninhaber zur Belegung des rechtserhaltenden Ge-
brauchs aufgefordert werden. Bei den Marken, die in ver-
gleichbare britische Marken umgewandelt wurden, wird
die Benutzung der Marke vor dem 1. Januar 2021in der EU
noch angerechnet. Anschliessend hat der Gebrauch der
Marke in der EU keinen Einfluss mehr auf die Gebrauchs-
pflicht in der UK. Dies bedeutet, dass der Inhaber einer
vergleichbaren britischen Marke diese nun auch tatsach-
lichin der UK nutzen muss, ansonsten wird sie angreifbar.
Umgekehrt gilt es zu beachten, dass allein die Nutzung
der Marke in der UK inskUnftig natUrlich keinen rechtser-
haltenden Gebrauch fir Unionsmarken mehr bewirken
kann.
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Inhaber einer Unionsmarke sollten folglich ihre Marken-
strategie Gberprifen. Insbesondere gilt es abzuwagen, ob
ein Schutz in der UK tatsachlich gewollt ist. Soll der Mar-
kenschutz auch in der UK aufrechterhalten werden, so
muss die vergleichbare britische Marke neu in die Uber-
wachung mitaufgenommen werden, ein UK-Vertreter be-
stellt werden und es sollten Nachweise fir die Nutzung
der Marken in der UK gesammelt werden. Ist zudem noch
ein Gesuch auf Eintragung einer Unionsmarke hangig,
welches vor dem 1. Januar 2021 eingereicht wurde, so gilt
es die entsprechenden Umwandlungsfristen zu beachten.
Wurde die Unionsmarke sodann Uber das Madridersys-
tem angemeldet, gilt es dringend zu beachten, dass die
vergleichbare britische Marke grundsatzlich nicht Gber
die WIPO verlangert werden kann, sondern diese separat
Uberdas UKIPO zu erfolgen hat, inkl. zusatzlichen GebUh-
ren.
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