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Wie wirkt sich der Brexit auf [hre eingetragenen EU-Marken und lhre EU-
Markenanmeldungen aus?

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Konigreich (UK) aus der TU ausgetreten. Fiir Sie ist es
wichtig 7u wissen, was mit Thren TU-Marken geschieht und ob Sie reagieren missen,

Das wichtigste vorneweg:

= Wenn Thre TU-Marke bis zum 31, Derzember 2020 emgetragen ist, wird sie
automatisch in eine zusatzliche nationale Marke in UK geklont. Diese nationalen
Marken heilen comparable marks® (geklonte Marken;, Gleiches gilt  fur
Internationale Marken, die Schutz in der T beanspruchen,

Deutsche Rechtsanwalte dirfen Thre geklonte Marke nicht vertreten. Wenn Sie
einverstanden sind, werden wir daher unsere UK Kollegen beauftragen. die
Vertretung Threr geklonten UK Marken zu Ghemehmen, Dazu bendtigen wir Thre
Instruktionen bis spitestens zum 30.11.2020.

Wenn Sie keine Tintragung Threr Marke in UK winschen, besteht die Moglichkeit,
auf das Klonen zu verzichten [ Opt Out”). Auch hierfGr mUssen wir ungere UK
Kollegen embinden,

»  Wenn Thre TU-Marke bis zum 31, Dezember 20720 noch nicht eingetragen. sondem
erst beziehungswetse noch angemeldet ist, kanndie Anmeldung innerhalbeiner Frist
von ¢ Monaten — bis zum 30, September 2071 — in eine zusdtzliche nationale
Anmeldung beim UK Markenamt umgewandelt werden.

= Wenn Sie sich fur das Opt-Out Threr eingetragenen TU-Marke in UK entscheiden
brw. Thre TU-Markenanmeldung nicht in eine weitere nationale Anmeldung in UK
umwandeln, verlieren Sie den Markenschutz in UK, Thre T -Marke besteht dann niur
noch in den verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten.

Nachfolgend ein Uberblick Gber die wichtigsten Fragen:

Welche Rechte haben Sie nach dem 31. Dezember 2020 aus Threr geklonten Marke in UK?

Die geklonte Marke ist so gestellt, als ob Sie Thre urspringliche TU-Marke gletchzeitig in UK
angemeldet hitten. Sie behalten demnach das Anmeldedatum, sowie das Prioritats-
und/oder Senioritdtsdatum Threr TU-Tintragung.

Die geklonte Marke ist ein wvan der TU-Tintragung unabhidngiges nationales Recht, das
separat angefochten, Ubertragen, lizenziert oder verldngert werden kann und muss,
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Was bedeutet das fir die Verlangerung Threr geklonten Marke?

Die geklonte Marke hehalt das gleiche Verlingerungsdatum wie Thre urspringliche TTU-
Marke.

Achtung: Ts fallen separate Verlingerungsgebihren fur die TU-Marke und fir die geklonte
Marke an.

Welche Gebahren fallen beim Klonen an?

Ty fallen keine Amtsgebihren der Markendmter an, Die Anwaltskosten fuir die Ubertragung
der Verwaltung Threr Marke an die UK Vertreter betragen T'UR 59,- pro Marke.

Zur Information; Ste erhalten keine Tintragungsurkunde fUr die geklonte Marke, konnen
aber alle relevanten Informationen im Register des UK Markenamts abrufen,

Welche Gebiihren fallen bei der UUmwandlung der EU-Anmeldung in UK an?

Die  GebUhren des UK Markenamts betragen £170 fUr eine Waren- oder
Dienstleistungsklasse und zusdtzlich £50 fUr jede weitere Klasse. Die reduzierten GebUhren
ungerer UK Kollegen betragen £75 fur die Anmeldung der Umwandlung beim UK
Markenamt, weitere £75 fir den Bericht der Verdffentlichung der Umwandlung durchs
Markenamt und weitere £75 fir den Bericht der Tintragung und die Weiterleitung der
Fintragungsurkunde. Unsere Gebuhren betragen TR 99,00 pro Marke fir die Koordination
der Umwandlung mit unseren UK Kollegen.

Was geschieht mit Lizenzen an EU-Marken in UK?

lizenzen an TI-Marken sind weiterhin rechtsgultig und gelten auch fur geklonte Marken.
Sofern Thre Tizenz im Register des TUTPO eingetragen ist, gilf diese Tizenz-Tintragung nicht
mehr fUr das geklonte Recht im UK Register. Die Tintragung kann aber imnerhalb von zwolf
Monaten nach dem Tinde der I'_'Il;)ergangsfrist., also bis zum 31, Dezember 20271, beim UK
Markenamt nachgehoelt werden.

Gilt eine Benutzung auBerhalb von UK, aber innerhalb der EU als rechtserhaltende
Benutzung Threr geklonten Marke?

ine Marke muss spdtestens 5 Jahre nach ihrer Tintragung benutzt werden. Andernfalls
wirtd sie angreifbar und schwerer durchsetzbar.

Nach dem 31. Dezember 2070 gilt die Benutzung Threr Marke in den Ghbrigen 27 TUJ-
Mitghedstaaten nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung in UK,



Welchen Fffekt hat der Brexit auf Ihr Marken-\Widerspruchsverfahren?

Widerspriche gegen eime IU-Markenanmeldung werden var dem TUTPO weitergefihrt,
Wenn der Widerspruch aber ausschliefslich auf ein dlteres UK Recht gestitzt ist und das
Verfahren nicht bis zum Tnde der Ubergangsfrist am 31. Dezember 2020 abgeschlossen ist,
witd der Widerspruch erfolglos sein.

Was geschieht mit anhangigen Gerichtsverfahren in UK, die auf Basis einer EU-Marke
gefihit werden?

Iin Rechtsstreit vor einem UK Gericht kann auf die Basis Threr geklonten Marke umgestellt
werden. Das Urtell eines UK Gerichts gilt aber nur nech innerhalt von UK,

Hier finden Sie die UK Markenverordnung rund um den Brexit.
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http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/269/contents/made

