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Der ,Brexit“kommt zum 31. Januar 2020 -
was bedeutet das fur den gewerblichen
Rechtsschutz?

Nachdem das ,UK Withdrawal Bill*, mit dem das Austrittsabkommen zwischen der EU und
Grofbritannien seitens GroRbritanniens gehilligt worden ist und gemaf dem der Austritt
GroRbritanniens am 31. Januar 2020 erfolgen soll, die Abstimmungen im britischen
Unterhaus erfolgreich passiert hat' und auch die notwendige Zustimmung des EU-
Parlaments bereits in Aussicht gestellt wurde, ist es Zeit, sich mit den Auswirkungen des
Austrittsabkommens auf den gewerblichen Rechtsschutz zu beschaftigen.

Streng genommen sind auch das ,UK Withdrawal Bill* und das Austrittsabkommen nicht
der endgiltige Beginn des ,Brexits”, da zundchst nur eine Ubergangszeit bis zum 31.
Dezember 20202 vereinbart wurde, innerhalb derer eine endgdiltige Einigung in Form eines
Handelsabkommens zwischen der EU und GroRbritanniens erzielt werden soll.

Fir Inhaber von EU-Schutzrechten ist jedoch die gute Nachricht, dass gemal Artikel 127
des Austrittsabkommens bis zum Ende dieser Ubergangszeit ihre Schutzrechte auch in
Grofbritannien unverandert gelten werden.

Die weitere gute Nachricht ist, dass gemaR Artikel 54 des Austrittabkommens auch nach
dem Ende der Ubergangszeit ein Schutz fiir GroRbritannien existieren wird, und zwar indem
EU-Schutzrechte in britische Schutzrechte umgewandelt werden. Dies gilt fiir samtliche
EU-Marken, Designs, Sorten und geographische Ursprungsangaben,® die bis zum Ende

der Ubergangszeit in Europa registriert wurden. Diese Umwandlung wird automatisch

und kostenfrei erfolgen, es sei denn ein Inhaber eines entsprechenden Schutzrechts
widerspricht der Umwandlung mittels eines ,Opt-outs”. Das britische Patentamt hat hierzu
bereits entsprechende Informationen hinsichtlich der geplanten Prozeduren vercffentlicht,
bis hin dazu, welche Aktenzeichen die neuen Schutzrechte erhalten werden.*

GroRziigig fallen die Regelungen hinsichtlich des Benutzungszwangs lbertragener EU-
Marken in GroRbritannien aus. Es wird nicht maglich sein, eine Loschung auf mangelnde
Benutzung in GroBbritannien vor Ende der Ubergangszeit zu stiitzen. Diese Regelung wird
weithin so ausgelegt, dass die fiinfjahrige Benutzungsschonfrist auch erst mit Ende der
Ubergangszeit beginnt.

Entsprechende Umwandlungsautomatismen fehlen fiir zum Ende der Ubergangszeit
anhangige Marken-, Design- und Sortenschutzanmeldungen, die noch nicht zur Eintragung
gefiihrt haben. Hier ist aber geplant, den Inhabern die Maglichkeit zu geben, eine
Umwandlung unter Wahrung des Zeitrangs innerhalb einer Frist von neun Monaten nach der
Ubergangszeit zu beantragen.’

'S, https:/services.parliament.uk/bills/2019-20/europeanunionwithdrawalagreement.html

fur den aktuellen Stand

2 Art. 126 des Austrittsabkommens

$ Anm.: Bei geographischen Ursprungsangaben existieren einige Sonderregelungen, auf die
aber nicht weiter eingegangen wird.

* https://www.gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-pro-
tection-after-brexit sowie https:/www.gov.uk/guidance/changes-to-trade-mark-law-after-bre-
xit. Anm: Diese Seiten galten urspriinglich fir einen ,no-deal Brexit", der nun aller Voraussicht
nach nicht mehr kommen wird, so dass einige Hinweise, wie z.B. dass nach dem Brexit
EU-Schutzrechte in GroBbritannien nicht mehr gelten, nicht mehr stimmen.

5 Anm.: Die Webseite des UKIPO spricht von neun Monaten nach dem Brexit, aber dies ware
noch innerhalb der Ubergangszeit. Gemeint ist wohl der endgiiltige Austritt, d.h. wenn die
Ubergangszeit abgelaufen ist.
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Gravierende Anderungen ergeben sich bei der Vertretung. Nach Ende der Ubergangsfrist
gelten britische Anwalte und Patentanwélte vor dem EUIPO nicht mehr als
vertretungshefugt und GroBbritannien als Nicht-EU/EWR-Drittstaat.

Das EUIPO hat angekiindigt, dass dann bei Verfahren, bei denen britische Vertreter als
notwendige Inlandsvertreter bei Nicht-EU/EWR-Anmeldern beteiligt sind, Aufforderungen
ergehen werden, einen neuen Vertreter zu benennen. Ebenfalls hat das EUIPO angekiindigt,
nicht mehr nach GroRbritannien zuzustellen und laufende Konten sowie die elektronischen
Zugangssysteme von britischen Vertretern zu schlieBen. Anmelder und Inhaber mit Sitz

in der EU/EWR, die zuvor von einem britischen Vertreter vertreten wurden, werden —
soweit seitens des EUIPO eine Kommunikationsmdglichkeit ermittelt werden kann — vom
EUIPO dann direkt ohne Einbeziehung des britischen Vertreters kontaktiert, was z.B. ohne
anwaltliche Hilfe eigenverantwortlich zu beachtende Fristen auslost.

Was ist nun fir Inhaber von EU-Schutzrechten bezliglich GroB3britannien zu tun?

Hinsichtlich der reinen Schutzrechte besteht zunachst kein Handlungsbedarf, da diese
unmittelbar bis zum Ende der Ubergangszeit weiter gelten. Erst danach wird es notwendig
sein, seine Unterlagen um die neu entstehenden britischen Schutzrechte zu erganzen.

Da aber nach Ende der Ubergangszeit grundsétzlich Léschungsantrége gegen dann
britische Marken (mit Herkunft EU) aufgrund mangelnder Benutzung in GroBbritannien
maglich sind, sollte liberlegt werden, mittelfristig die Benutzung in GroRbritannien
aufzunehmen.

Wenn EU-Schutzrechte von britischen Vertretern vertreten werden, wird ggf. jetzt schon
zu iberlegen sein, welche européischen Vertreter nach der Ubergangszeit an deren Stelle
treten sollen.

Die neue Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern beim Europaischen
Patentamt

Mit dem Beginn des neuen Jahrzehnts ist beim Europaischen Patentamt eine neue
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK)® in Kraft getreten. Diese
Verfahrensordnung gilt fiir alle anhangigen und zukiinftigen Beschwerdeverfahren, eine
Ubergangsregelung ist de facto nicht existent’. Das erklarte Ziel des EPA war es, die
Effizienz im Beschwerdeverfahren zu steigern und gleichzeitig die Rechtssicherheit in Form
eines ,transparenteren und harmonisierteren” Beschwerdeverfahrens zu erhohen. Angeblich
soll die neue Verfahrensordnung dabei im Wesentlichen eine Kodifizierung der bereits
bestehenden Rechtssprechungspraxis sein.

Zwei neue Punkte, die sich in Art. 12 der Verfahrensordnung finden, weichen jedoch
von der bisherigen Praxis ab und diirften erhebliche Auswirkungen sowohl auf das
Beschwerdeverfahren als auch auf das Verfahren in der ersten Instanz haben. Es
empfiehlt sich, aus den im Folgenden erlauterten Griinden anhangige Einspruchs- und
Beschwerdeverfahren darauf hin zu tberpriifen, ob vor dem Hintergrund der neuen
Verfahrensordnung Eingaben erforderlich sind:

6 abrufbar auf der Webseite des EPA oder direkt unter: documents.epo.org/projects/baby-

lon/eponet.nsf/0/D223469C1967C136C125842D002CBBOA/SFile/VOBK 2020_communi-

cation internet.pdf
7 Art. 25 schlieft lediglich einen riickwirkenden Effekt aus flir den Fall, dass Beschwerdebe-

griindung bzw. -erwiderung bereits vor dem 1.1.2020 eingereicht wurden oder dass bereits
eine Ladung zur mindlichen Verhandlung vor dem 1.1.2020 ergangen ist
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1. Absatz 1 Nr. a des neuen Art. 12 definiert, was das EPA aus der ersten Instanz als
Bestandteil des Beschwerdeverfahrens in die Akte der Kammer ibernimmt, namlich
lediglich die angefochtene Entscheidung inklusive Niederschrift(en) der miindlichen
Verhandlung. Dies bedeutet, dass alles Weitere an Eingaben aus der ersten Instanz oder
alles was in der mundlichen Verhandlung zwar diskutiert wurde, aber keinen Eingang in
die Niederschrift gefunden hat, von sich aus nicht Bestandteil des Beschwerdeverfahrens
wird.

2. Als unmittelbare Konsequenz des Vorherigen ergibt sich, dass es nicht langer Aufgabe
der Beschwerdekammern ist, zu priifen, welche Eingaben aus der ersten Instanz - und in
welchem Umfang - fiir das Beschwerdeverfahren von Relevanz sind. Vielmehr ist es laut
Absatz 2 des neuen Art. 12 Aufgabe der Beteiligten, im Hinblick auf die Uberpriifung der
erstinstanzlichen Entscheidung alles vorzubringen, was sie schon in der ersten Instanz
vorgebracht haben und was noch immer relevant ist. Dabei ist es nicht erforderlich®, noch
einmal Anlagen erneut einzureichen, die sich bereits aus der ersten Instanz im Register
befinden. Mit anderen Worten: Es werden vom EPA Dokumente aus der ersten Instanz in die
Akte der Kammer iibernommen, wenn sich Beteiligte in der Beschwerdebegriindung oder
der Erwiderung darauf explizit mit diesen Dokumenten auseinandersetzen.

Bereits der bisherigen Praxis der Beschwerdekammern entspricht dann die Vorgabe von
Absatz 4 des neuen Art. 12, dass Anderungen des Vorbringens aus der ersten Instanz
hinsichtlich ihrer Zulassung dem Ermessen der Beschwerdekammer unterliegen. Daraus
ergibt sich allerdings im Rahmen der neuen Verfahrensordnung einerseits, dass es den
Beteiligten obliegt, in ihrer Beschwerdebegriindung bzw. ihrer Beschwerdeerwiderung zu
zeigen, dass ihr Vorbringen bereits in der ersten Instanz in zuldssiger Weise a) vorgebracht
und b) aufrechterhalten wurde®. Andererseits obliegt es den Beteiligten ebenso, jede
Anderung ihres Vorbringens in Bezug auf ihr Vorbringen in der ersten Instanz ,klar zu
kennzeichnen und zu begriinden, warum™° es erforderlich ist.

Der bisherigen Praxis der Beschwerdekammern entspricht auch die Obliegenheit
Beteiligter, jegliche Anderung im Vorbringen zu begriinden, die im Beschwerdeverfahren
erst nach dem Einreichen der Beschwerdebegriindung bzw. der Beschwerdeerwiderung
erfolgen'. Das Zulassen solcher Anderungen liegt nach wie vor im Ermessen der Kammer.
Sehr spates Vorbringen im Beschwerdeverfahren wird wie bisher nur in Ausnahmefallen
berlicksichtigt™.

Es ist davon auszugehen, dass die Zuldssigkeit vermeintlichen oder tatsachlichen

neuen Vorbringens des Ofteren einen nicht zu vernachldssigenden Teil der miindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer in Anspruch nehmen wird. Im Umkehrschluss
besteht die Gefahr, dass jegliche Veranderung der Argumentation im Vergleich zur ersten
Instanz hilfsweise begriindet wird, um der Gegenseite vorab den formalen Wind aus den
Segeln zu nehmen. Hier sind Fingerspitzengefiihl und Erfahrung der Vertreter gefordert, um
ein zu starkes Aufblahen der Schriftsdtze mit Formalem zu verhindern.

Ein potentiell erhebliches Risiko ergibt sich schlieBlich fiir Beteiligte daraus, dass es ihnen
obliegt, zu zeigen, dass sie ihr Vorbringen bereits in zulassiger Weise in der ersten Instanz
erhoben haben. Dabei bedeutet ,in zuldssiger Weise" a) ausreichend substantiiert und b)
rechtzeitig vorgebracht. Da die Niederschriften der Einspruchsabteilungen naturgemaf
nicht jeden Randaspekt festhalten konnen und in der Praxis oft erschreckend kurz sind,
bleibt als wenig befriedigender Ausweg eine Ausweitung des schriftlich in der ersten Instanz
eingereichten Materials. Moglichst friih im Verfahren ist in vorausschauender Weise alles

1S. Art. 12, Absatz 3 VOBK 2020

2S. Art. 12, Absatz 4, Satz 1 VOBK 2020

$S. Art. 12, Absatz 4, Satz 2 VOBK 2020

4S. Art. 13, Absatz 1, Satze 1 bis 3 VOBK 2020
5S. Art. 13, Absatz 2 VOBK 2020
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,TOP KANZLEI 2019"
ausgezeichnet worden.

Dr. Dirk Schulz wurde

als ,TOP Anwalt 2019"
empfohlen.
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hinweg intensiv gefiihrt
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Nichtigkeitsklagen sei vor
allem das Software- u.
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Dr. Aloys Hiittermann halt
am 23. Januar 2020 einen
Vortrag vor der GRUR
Bezirksgruppe Mitte-Ost in
Dresden zum Thema: ,Die
Auseinandersetzung um
Regel 28 EPU - Krieg der
Welten beim Europaischen
Patentamt?"



an Angriffen, Hilfsantragen, Dokumenten und Argumenten einzureichen, was im Verfahren
noch relevant werden konnte. Dies beginnt im inter partes Verfahren bereits mit der
Einspruchsbegriindung und endet am Tag vor der miindlichen Verhandlung. Die Mitglieder
der Beschwerdekammern raten wie bereits bisher dazu, auf ausreichendes Substantiieren
zu achten.

Nicht unerwahnt bleiben soll schlieRlich, dass Art. 10 Abs. 3 der VOBK den Beteiligten
die Maglichkeit der Verfahrensbeschleunigung im Vergleich zu den bisherigen
Anforderungen erleichtert. Wird der Kammer beispielsweise nachgewiesen, dass

ein Verletzungsverfahren anhangig ist oder dass das Interesse eines potenziellen
Lizenznehmers vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens abhangt, so kann die Kammer

das Verfahren beschleunigen. 5@
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