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Der ,,Brexit”“ und die Konsequenzen im Bereich IP

Am Donnerstag vergangener Woche (23. Juni 2016) stimmte das Vereinigte Konigreich fur einen Austritt
aus der Europaischen Union, was landlaufig als ,,Brexit“ bekannt geworden ist. Stand heute kénnen kon-
krete Auswirkungen dieser Entscheidung noch nicht vorhergesagt werden, was insbesondere die Frage
einschliefdt, wann das Vereinigte Konigreich letztlich die Européische Union verlasst und wie die politi-
schen und rechtlichen Beziehungen zukiinftig aussehen werden. Der Austritt eines Mitgliedsstaates aus
der Europdischen Union ist ein bislang beispielloser Vorgang, und es gibt keine gesetzlichen Regelungen
oder Erfahrungswerte aus der Rechtsprechung, die zuverlassig auf Antworten hindeuten. Deshalb ist es
grundsatzlich auch verfriitht, konkrete Auswirkungen des Brexit zu benennen, einschlielich fiir den Be-
reich des Geistigen Eigentums (IP). Dennoch mdchten wir in diesen schwierigen Zeiten bereits jetzt erste
Entwicklungen aufzeigen und strategische Ansatze empfehlen, um Ihre IP-Rechte weiter umfassend ab-

zusichern.

1. Keine unmittelbaren Auswirkungen fur lhre IP-
Rechte

Zunéchst ist festzuhalten, dass der Brexit selbst kei-
nerlei unmittelbare rechtliche Konsequenzen bewirkt,
und auch die Erteilung neuer IP-Rechte in absehbarer
Zukunft nicht beeinflussen wird.

Das Ergebnis des Referendums ist politischer Impera-
tiv, aber kein formlicher, rechtlich verbindlicher Akt,
das Vereinigte Konigreich von der Europaischen Union
zu trennen. Obschon die Regierung bereits angekin-
digt hat, die politische Bindung dieses Votums zu ak-
zeptieren, gibt es bereits kurz nach diesem Votum
innerhalb der Bevdlkerung starke Vorbehalte, den
Trennungsprozess (berhaupt fortzusetzen. Dieser
Vorbehalte werden von Abgeordneten des Parlaments
und anderen Amtstragern unterstiitzt.

Sobald (und falls) das Vereinigte Kdnigreich entschei-
det, den Prozess fortzusetzen, ist nach dem Lissabon-
Vertrag der Europaischen Union erforderlich, dem
Europaischen Rat diese Absicht férmlich mitzuteilen.
Premierminister Cameron beabsichtigt aktuell, diese
Mitteilung formlich etwa im Oktober 2016 zu machen,
wohingegen der Européische Rat durch seine Vertreter
bereits sehr deutlich gemacht hat, dass die Notifikation
sehr viel friher erwartet wird (innerhalb weniger Wo-
chen).

Im Anschluss an die Mitteilung kann innerhalb von
zwei Jahren ein Abkommen Uber die Einzelheiten des
Austritts verhandelt werden, worin der Rahmen fiir die
zukunftigen Beziehungen des Vereinigten Kénigrei-
ches zur Europaischen Union gezogen wird. Diese

Verhandlungsfrist kann durch einstimmige Entschei-
dung verlangert werden. Ohne ein solches Abkommen
oder eine Fristverlangerung bei Ablauf der Verhand-
lungsfrist verlieren alle Vertrdge, Rechtsakte, Rechte
und Verpflichtungen ihre Wirkung im Vereinigten Ko6-
nigreich. Ein solcher  kalter Austritt“ ist jedoch sehr
unwahrscheinlich. Derzeit sieht es danach aus, dass
Verhandlungen aufgenommen und spatestens bis
2019 abgeschlossen werden, rechtzeitig fur die so-
dann anstehenden Wahlen zum Européischen Parla-
ment. Aufgrund der derzeitigen kontroversen politi-
schen Diskussion ist ein exaktes Timing und ein
exakter Ablauf fir die Verhandlungen und den Austritt
des Vereinigten Koénigreiches noch nicht konkret ab-
sehbar.

Bis zum Abschluss des Trennungsprozesses bleibt
das Vereinigte Konigreich Mitgliedsstaat der Europdi-
schen Union, sodass sich bis dahin die rechtlichen
Rahmenbedingungen fiir IP-Rechte im Wesentlichen
unverandert darstellen. Wie diese danach aussehen
werden, wird zu einem grof3en Teil auch davon abhéan-
gen, wie das Abkommen und weitere bilaterale Ver-
einbarungen zwischen dem Vereinigten Konigreich
und einzelnen Mitgliedsstaaten der Europaischen
Union ausgestaltet sein werden. Es wird selbstver-
standlich auch relevant werden, ob sich das Vereinigte
Konigreich zu einem dann wohl eigenstandig erforder-
lichen Beitritt zum Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) entschlief3t.

2. Mdgliche Konsequenzen fur Patente / SPCs

Das bestehende (,alte*) europédische System fir Pat-
entrechte durfte durch den Brexit allenfalls geringfiigig
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betroffen sein, anders als das derzeitige System er-
ganzender Schutzzertifikate (SPCs). Das geplante
,heue“) europadische System aus Einheitspatent und
Unified Patent Court (UPC) wird wohl allenfalls deutlich
verzogert starten kdnnen:

(a) Europaische (Bundel-)Patente

Das bestehende/alte européische System fiir Patente
basiert auf einem zentralisierten Anmeldevorgang Gber
das Europaische Patentamt (EPA), an dessen Ende
das ,Europaische Patent” erteilt wird, dann aber
nationalisiert werden muss (das ,Europaische Biindel-
patent).

Der zentralisierte Anmeldevorgang basiert auf volker-
rechtlichen Vertrdgen zwischen den teilnehmenden
Landern. Dieser basiert weder auf europaischem
Recht noch ist das EPA eine européische Institution.
Es gibt bereits heute eine Reihe von hieran teilneh-
menden Landern, die keine Mitgliedsstaaten der Euro-
paischen Union sind.

In Anbetracht der Vorziige des zentralisierten Anmel-
devorgangs darf erwartet werden, dass das Vereinigte
Konigreich weiter an diesem System teilnehmen wird,
unabhangig davon, wie die zuklnftige Beziehung zwi-
schen dem Vereinigten Konigreich und der Européi-
schen Union ausgestaltet sein wird. Deshalb sind
unseres Erachtens keine substantiellen Auswirkun-
gen fur Europdische Biindelpatente zu befiirchten.

(b) Einheitspatent / UPC

Unmittelbare Konsequenzen stehen allerdings fir das
anstehende/neue System des Europaischen Einheits-
patents und -gerichts, bzw. auf englisch, Unitary Pa-
tent Court Systems (kurz: UPC) an - und zwar noch
vor dem endgultigen Austritt des Vereinigten Konigrei-
ches aus der Europaischen Union.

Wie in vorangegangenen Ausgaben des B&B Bulletin
berichtet, war das lang ersehnte und vielfach verzéger-
te Einheitspatentsystem nun endgultig fir 2017 erwar-
tet worden und sollte nicht nur die Erteilung eines
einheitlichen Schutzrechts fiir alle teiinehmenden Mit-
gliedsstaaten der Européischen Union durch das EPA
ermdglichen, sondern auch dessen Durchsetzung in
einem neu geschaffenen, einheitlichen européischen
Gerichtssystem.

Die dem System zugrundeliegenden Vertrége bedur-
fen allerdings nach wie vor der Ratifizierung durch das
Vereinigte Konigreich als (bislang) drittgrof3ter Mit-
gliedsstaat der Européischen Union im Hinblick auf
Patentanmeldezahlen. Die Vertrdge erfordern die

Ratifizierung durch ,die drei Mitgliedsstaaten mit den
hdchsten Zahlen anhangiger Européischer Patente in
dem Jahr vor der Ausfertigung“. Da die Ausfertigung
2013 erfolgt ist, ist noch ungeklart, ob die Ratifizierung
durch das Vereinigte Konigreich nunmehr schlicht
durch den viertgrof3ten Mitgliedsstaat der Europai-
schen Union im Hinblick auf Patentanmeldezahlen
(ebenfalls ungeklart: seinerzeit oder Stand heute?)
ersetzt werden kann oder ob eine férmliche Anderung
der Vertrage erforderlich wird, um zu diesem Ergebnis
zu gelangen. Die Mehrheit der Kommentatoren scheint
eine formliche Anderung zu bevorzugen. Dariiber
hinaus wird zu klaren sein, welcher Mitgliedsstaat der
Europdischen Union an die Stelle des Vereinigten
Koénigreiches treten kénnte. Sowohl Italien als auch die
Niederlande sind denkbare Kandidaten, wobei die
Entscheidung auch davon abhangig sein durfte, ob
zuriickgenommene Anmeldungen zu den Anmeldezah-
len hinzugerechnet werden oder nicht.

Darliber hinaus sieht das neue System vor, dass Lon-
don einen bedeutenden Teil der UPC-Infrastruktur
vorhalten wird, namlich einen Teil der sogenannten
LZentralkammer®, die unter anderem fiir den wirtschaft-
lich bedeutenden Bereich Pharma und Life Sciences
zustandig ist. Die Vertrage erlauben, vermutlich eher
zuféllig, dass diese Abteilung der Zentralkammer in
London bleiben koénnte, ohne dass das Vereinigte
Konigreich Teil des UPC wirde. Nach Auffassung der
meisten Beobachter macht das allerdings weder fur
das UPC noch das Vereinigte Kdnigreich wirklich Sinn.
Sollte allerdings die Abteilung der Zentralkammer aus
London verlegt werden mussen, wird in jedem Fall ein
Anderungsvertrag erforderlich werden, mit all den
damit einher gehenden logistischen Problemen.

Um einige der vorgenannten Probleme zu umgehen,
kénnte erwogen werden, das Vereinigte Konigreich die
Vertrdge noch vor dem endglltigen Austritt aus der
Europaischen Union ratifizieren zu lassen. Da das
Vereinigte Konigreich allerdings dadurch wenig zu
gewinnen hat (und das UPC auch dann nur fir Mit-
gliedsstaaten der Europdischen Union offen ist),
erscheint dieses Szenario eher unwahrscheinlich, ganz
abgesehen von den ebenfalls entgegenstehenden,
derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Turbulen-
zen.

Eine weitere signifikante Verzdgerung des Inkraft-
tretens des UPCs scheint damit sehr wahrschein-
lich, trotz allem Optimismus und aller Bemuhungen,
das System trotz allem ,zum Laufen zu bringen. Sollte
eine relevante Zahl der Teilnehmerstaaten das neue
System ohne das Vereinigte Konigreich ablehnen,
oder sollte es angesichts derzeitiger politischer Stro-
mungen in einigen Mitgliedsstaaten insgesamt eher
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nationalstaatliche Konzentrationsbemiihungen geben,
kann auch ein vollstandiges Scheitern insgesamt nicht
vollig ausgeschlossen werden.

Ob es dem Vereinigten Koénigreich méglich bleibt, am
UPC als ,Aullenseiter” teilzunehmen, etwa durch ein
multilaterales Abkommen mit allen teilnehmenden
Mitgliedsstaaten der EU, bleibt sowohl angesichts der
Struktur der zugrundeliegenden Vertrage als auch der
politischen Situation (,raus ist raus“) abzuwarten, dirf-
te aber eher unwahrscheinlich sein. Sollte das UPC
deshalb ohne das Vereinigte Kénigreich in Kraft treten,
wird es zugleich ein schwacheres System als bisher
vorgesehen sein, weil eine der gréf3ten europdaischen
Volkswirtschaften fehlt. Das System wird wohl auch
dann fir einige Patentinhaber attraktiv bleiben, etwa
wegen der Erstreckung auf die osteuropéaischen Lan-
der, aber ebenso besteht die Moglichkeit, dass sich die
Patentwelt auf absehbare Zeit auf altbekanntes zu-
rickziehen wird, also nationale Anmeldestrategien
(einschlieBlich des Biindelpatents) und ,Musterprozes-
se“ in bedeutenden europaischen Jurisdiktionen, etwa
in Deutschland, den Niederlanden oder Frankreich.

(c) Erganzende Schutzzertifikate (SPCs)

Fur bestimmte, eng definierte Erfindungen (vorrangig
im pharmazeutischen Bereich) gibt es derzeit die Mdg-
lichkeit, Uber SPCs die Schutzdauer lber 20 Jahre ab
dem Anmeldedatum auszudehnen. Da dieses System
jedoch uber eine Verordnung der Europaischen Union
lauft, wird es nach dem Austritt des Vereinigten
Konigreiches aus der Europdischen Union nicht
langer anwendbar sein.

Viele Lander aufRerhalb der Europaischen Union ha-
ben eigenstédndige Regelungen zu SPCs geschaffen
(wie etwa die Schweiz) oder binden sich an das euro-
paische System der SPC uber die Mitgliedschaft im
EWR (wie etwa Norwegen und Island). Angesichts der
Bedeutung der SPCs, insbesondere auch fur die Wirt-
schaft des Vereinigten Konigreiches, wird es sehr
wahrscheinlich zu vergleichbaren Abkommen mit dem
Vereinigten Kdnigreich kommen. Fir SPCs, die zum
Zeitpunkt des Austrittes des Vereinigten Konigreiches
in Kraft stehen, wird es Ubergangsvorschriften geben
mussen.

3. Mogliche Konsequenzen fir Marken

Zunachst einmal bleibt festzuhalten, dass nationale

zukiinftig unabhangig weiter entwickeln, teilweise wohl
auch unterschiedlich. Diese Entwicklung wird es fir
Markeninhaber nétig machen, fir eine weitere Jurisdik-
tion Gesetze und auch ungeschriebene Grundsatze
des Common Law zu beriicksichtigen. Wir werden
diese Entwicklungen selbstverstandlich begleiten und
zu gegebener Zeit Updates geben kdnnen.

Im Gegensatz dazu wird es fir Unionsmarken (UM)
und Internationale Registrierungen, die die Europé-
ische Union benennen, signifikante Anderungen

geben.

Sobald der Austritt des Vereinigten Kénigreiches voll-
zogen wird, werden dort supranationale Rechte wie die
UM und internationale Abkommen wie das Protokoll
zum Madrider Markenabkommen zu Internationalen
Registrierungen wirkungslos. Das Vereinigte Koénig-
reich und die Europdaische Union werden regeln (mus-
sen), dass UM als nationale Marken im Vereinigten
Koénigreich mit derselben Prioritdt und Senioritét fort-
bestehen. Umwandlung, Transformation und Fortgel-
tung sind Konstruktionsmechanismen, die zur Verfi-
gung stehen und in verschiedenen Konstellationen in
der Vergangenheit bereits benutzt worden sind. Inha-
ber von UM aus dem Vereinigten Konigreich werden
zukunftig einen Vertreter bzw. eine Zustelladresse in
der Européischen Union bendtigen.

Im Hinblick auf Internationale Registrierungen wird die
Sachlage noch etwas komplexer. Es wird zukinftig
zwar mdoglich bleiben, auf Basis einer nationalen Mar-
ke im Vereinigten Koénigreich eine Internationale Re-
gistrierung auf die Européische Union zu erstrecken.
Allerdings wird es fur Unternehmen aus dem Vereinig-
ten Konigreich unmdglich werden, eine Internationale
Registrierung auf Basis einer UM aufzusetzen. Sie
haben schlichtweg zukinftig keinen Geschéaftssitz
mehr in der Européaischen Union. Dies kann durchaus
zu einer echten Gefahr fir Markenportfolios werden,
die derzeit das Vereinigte Konigreich als Basis fur den
Markenschutz nicht nur in der Europdischen Union,
sondern darauf aufbauend in ganz Europa benutzen.
Internationale Markeninhaber sind gut beraten, ihre
Portfoliostruktur und die Basis fur Geschafte in der
Europaischen Union zukinftig zu tberdenken.

Viele Fragen des Austritts sind nach wie vor offen, und
geeignete Strategien, dem zu entgegnen, entwickeln
sich gerade erst, aber eine Strategie, die auf Risiko
und unliebsame Uberraschungen verzichtet, kénn-

Marken im Vereinigten Konigreich und Internatio-

te folgende Schritte enthalten:

nale Registrierungen, die das Vereinigte Koénig-
reich benennen, grundsétzlich unberihrt bleiben.
Selbstverstandlich steht zu beflirchten, dass die natio-
nalen Regelungen des Vereinigten Konigreiches sich

e die Nachanmeldung wichtiger Marken im Ver-
einigten Konigreich als Internationale Regist-
rierungen (bei geeigneter Basis),



B&B-BULLETIN | Sonderausgabe Juni 2016

e Anmeldung im Vereinigten Konigreich flr
neue Markenprojekte Uber Internationale Re-
gistrierungen, und

e die Verlagerung der europaischen Basis fir
internationale Portfolios auf den Kontinent.

Im Hinblick auf Kollisionsiberwachung und Markt-
Uberwachung sollte _das Vereinigte Kénigreich
bereits jetzt als Land auRerhalb der Europaischen
Union gefiihrt werden, sodass sich diese auf Euro-
pa zu erstrecken hat, nicht lediglich auf die Euro-

paische Union.

Widerspriche auf Basis nationaler Marken des
Vereinigten Kénigreichs, die beim EUIPO anhé&ngig
sind, werden mit Wirksamwerden des Austritts
unzulassig, jedenfalls unbegriindet werden, ganz
einfach, weil es sich sodann nicht um fiur Wider-
spruchszwecke geeignete nationale altere Rechte
handelt! Ahnliches gilt (ibrigens fur Widerspriiche, die
im Vereinigten Konigreich gegen nationale Marken auf
UM basieren. Der entscheidungserhebliche Zeitpunkt
fur die Wirksamkeit eines Schutzrechts ist nicht, wann
der Widerspruch erhoben worden ist, sondern wann
Uiber ihn entschieden wird. Das Vereinigte Kdnigreich
und die Européische Union werden diese Problematik
in den anstehenden Verhandlungen zu lésen haben.
Zwischenzeitlich ist es Markeninhabern allerdings
dringend empfohlen, Optionen zu prifen, diesem
Dilemma vielleicht doch noch entgehen zu kdnnen.

4. Madogliche Konsequenzen fur Designs

Fiur_eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ter wird dasselbe gelten (miissen) wie fur UM, so-
dass hier auch signifikante Anderungen anstehen.
Hinzutritt bei Geschmacksmustern bzw. Designs, dass
vorsorgliche Nachanmeldungen auf3erhalb der Neu-
heitsschonfrist nicht méglich sind.

Das Vereinigte Konigreich ist, anders als die Européi-
sche Union, nicht Mitglied des Haager Ubereinkom-
mens zu gewerblichen Mustern, sodass Designs, die
derzeit Uber Benennung der Européischen Union
international geschitzt sind, in eine &hnlich missliche
Situation geraten — Nachanmeldungen werden an
der Neuheit scheitern.

Elr nicht-eingetragene Gemeinschaftsgschmacks-
muster wird die rechtliche Basis wedfallen. Aller-
dings kennt das nationale Recht im Vereinigten Konig-
reich ebenfalls nicht-eingetragene Designrechte, die
gegen Nachahmung im Vereinigten Konigreich ge-
schitzt sind. Solche nicht-eingetragenen nationalen
Designrechte konnten der Rettungsanker fir diejeni-

gen sein, die den Schutz eingetragener Designs we-
gen des Brexit verlieren werden.

5. Mdgliche Konsequenzen fir andere Schutz-
rechte

Weitere Konsequenzen in anderen Bereichen sind
denkbar, etwa:

(a) Fur Urheberrechte und Datenbankrechte

Da das Urheberrecht in den meisten Mitgliedsstaaten
der Europdischen Union, auch im Vereinigten Koénig-
reich, nach wie vor stark durch nationale Gesetzge-
bung beeinflusst ist, sollte der Bereich Urheberrecht,
mit aller Vorsicht, nicht Uiber Gebihr betroffen sein.
Das Europaische Konzept der Datenbankrechte ist
bereits vor Jahren in nationales Recht im Vereinigten
Koénigreich tberfuhrt worden und dirfte bis auf sprach-
liche Anpassungen (da das Vereinigte Konigreich
sodann kein ,Mitgliedsstaat der Européaischen Union®
sein wird) im Wesentlichen unverandert bleiben.
Samtliche zukinftigen Harmonisierungsbemihungen
wirden sich allerdings nicht mehr auf das Vereinigte
Konigreich erstrecken, sodass auf sodann entstehende
nationale Besonderheiten besonders geachtet werden
muss.

(b) Fur Sortenschutzrechte

Sortenschutz im Vereinigten Koénigreich basiert, &hn-
lich wie SPCs, auf einer Verordnung der Européischen
Union, deren Wirkung mit Austritt des Vereinigten
Konigreiches aus der Européaischen Union erlischt.
Allerdings ist auch hier zu erwarten, dass der nationale
Gesetzgeber eine Lésung finden wird, entweder tber
ein neues nationales Regime oder Uber den EWR.
Inhaber von Sortenschutzrechten werden zukunftig
sehr genau auf Ubergangsvorschriften und die zukiinf-
tige Anmeldestrategie achten mussen, wollen sie auf
das Vereinigte Konigreich nicht verzichten.

(c) Im Bereich Erschdpfung/Grenzbeschlagnahme

Wird die Warenverkehrsfreiheit eingeschrankt, was
unter anderem auch davon abhangt, ob das Vereinigte
Konigreich dem EWR beitritt, so wird man sich fragen
missen, ob und in welchem Umfang der derzeitige
Erschépfungsgrundsatz und der Schutz von IP-
Rechten an den AufRengrenzen (Grenzbeschlagnah-
me) erhalten bleibt. Ggf. wird es Grenzbeschlagnah-
men an der Aulengrenze Europaische Uni-
on/Vereinigtes Konigreich geben. Die strategischen
Implikationen einer solchen Lésung werden sich erst
im Laufe der Zeit entwickeln, wenn grundsétzliche
Positionen klarer definiert sind.
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(d) Fur Lizenzvertrage

Die generelle Lizenzpraxis dirfte durch den Austritt
nicht nachhaltig beeinflusst werden. Allerdings werden
zukunftige Lizenzvertrage den Austritt beriicksichtigen
und geeignete Regelungen beinhalten missen, was
die veranderte politische/geografische Situation betrifft
und die Notwendigkeit, IP national im Vereinigten
Konigreich zu schiitzen. Bestehende Vertrage, die
keine geeignete salvatorische Klausel in diese Rich-
tung enthalten, werden wohl nachverhandelt werden
mussen.

6. Schlussbemerkungen

NaturgemafR kdnnen Rechteinhaber, unabhéangig von
der Art der betroffenen IP-Rechte, Schutzliicken nicht
hinnehmen und auch nicht fur eine unabsehbare Zeit
warten, wie sich die Dinge entwickeln mdgen.
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