Chanoes

Wie Medienberichten zu entnehmen ist, besteht seit dem Brexit am 31.1.2020 zwischen
dem Vereinigten Koénigreich (UK) und der EU noch wie vor keine Einigkeit Uber die
kiinftigen Beziehungen nach dem Ablauf des Ubergangszeitraums am 31.12.2020, 23:50
Uhr (Stichwort "No-decal-Brexit"). Die gute Nachricht ist, dass zumindest betreffend die
bislang gemeinschaftlich einheitlichen Markenrechte mittels der Unionsmarke bereits
Klarheit besteht und dass die diesbezuglich festgelegten Regelungen fur die Zeit ab dem
1.1.2021 aller Voraussicht nach auch unabhdngig von dem Ausgang des Konflikts tber
einen "Dedl" bestehen bleiben werden.

Wir haben die wichtigsten Konsequenzen des Brexits fur in der EU-27 ansdssige
Unternehmen kurz anhand von drei Szendrien zusammengefasst:

U muss nichts veranlassen; es wird ab dem 1.1.2021, ohne das Erfordernis einer
Antragstellung oder einer Gebuhrenzahlung, Inhaber einer der Unionsmarke
entsprechenden nationalen britischen Marke (hat aber nachiréglich grundsdatzlich die
Moglichkeit eines Opt-out). Auch Anmelde- und Pricritdtsdaten werden von der
Unionsmarke Ubernommen.

Zu beachten ist, dass die britische Marke grundsdtzlich zu ldschen oder fur nichtig zu
erkldren ist, wenn und soweit die Unionsmarke nach dem 1.1.2021 aufgrund eines am
31.12.2020 beim Amt der Europdischen Union fur geistiges Eigentum (EUIPO) bereits
anhdngigen Loéschungs- oder Nichtigkeitsverfchrens unanfechtbar geldscht oder fur
nichtig erkldrt wird. Kann der Markeninhaber aber nachweisen, dass der Loschungs- oder
Nichtigkeitsgrund im UK nicht gultig oder nicht erfullt ist, wird er dadurch die britische
Marke "retten" kénnen.
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Will U cauch nach dem 31.12.2020 sein Markenrecht im UK aufrechterhalten, besteht fur U
die Moglichkeit (sofern der Unionsmarkencanmeldung am 31.12.2020 bereits ein
Anmeldetag zuerkannt worden war) bis zum 30.9.2021 beim britischen Markenamt
(Intellectual Property Office, IPO) dasselbe Zeichen fur dieselben (oder weniger) Waren
und/oder Dienstleistungen neu anzumelden. Unter diesen Voraussetzungen wird dieser
britischen Markenanmeldung derselbe Anmelde- und gegebenenfalls Prioritdtstag
zuerkannt wie der Unicnsmarkenanmeldung.

Die neue britische Markenanmeldung wird vom PO erneut gepruft (mit der Moglichkeit
von Beanstandungen) und kann auch mit Widersprachen angegriffen werden.

Zum Jahreswechsel 2020/21 anhdngige Widerspruchsverfahren gegen die
Unionsmarkenanmeldung sowie 2020 oder spditer ergangene
Widerspruchsentscheidungen des EUIPO haben keine Auswirkungen cauf die mogliche
neue britische Markenanmeldung.

U wird Inhaber einer vergleichbaren britischen Marke wie in Szenario 1. Die Marke f&lit
aus dem IR-Markensystem (Madrid System der WIPO) heraus und ist daher z.B. auch durch
das PO zu verldngern.

Far Inhaber von Unionsmarken(anmeldungen) besteht damit in den wesentlichen
Punkten Rechtssicherheit, was die Zukunft ihrer Markenrechte im UK betrifft. Es wird
allerdings ratsam (wenn cuch nicht sofort zwingend) sein, fur die UK-Marke und erst recht
fur die UK-Markenanmeldung eine professionelle Vertretung im UK zu haben.
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Wolf Theiss ist eine der fuhrenden europdischen Anwalissozietdten in Mittel-, Ost- und
Sudosteuropa mit Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht. Mit 340 Anwdilten in 13
Ldndern umfasst die Tdtigkeit der Sozietdt zu uUber 80% die grenzuberschreitende
Vertretung internationaler Mandanten. Wolf Theiss verbindet juristische und
wirtschaftliche Kompetenz und entwickelt innovative Losungen, die juristisches,
finanzielles und wirtschaftliches Know-how integrieren.

Fur etwaige Ruckfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfugung.

Georg Kresbach Maren Jergolla-Wagner
Partner Senior Associate
georg.kresbach@wolftheiss.com maren.jergolla@wolftheiss.com
T: +43 1 51510 5090 T. +43 1 51510 5090

This memorandum has been prepared solely for the purpose of general
information and is not a substitute for legal advice.

Therefore, WOLF THEISS accepts no responsibility if - in reliance on the
information contained in this memorandum - you act, or fail to act, in
any particular way.

If you would like to know more about the topics covered in this
memorandum or our services in general, please get in touch with your
usual WOLF THEISS contact or with:

Wolf Theiss

Schubertring 6

AT - 1010 Vienna

www.wolftheiss.com
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