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Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

» Umsetzung der Europaischen Markenrechtsrichtlinie
Nr. 2015/2436

o Ziel: Starkung der Rechte der Markeninhaber durch
weitere Harmonisierung des Markenrechts in der EU

o Inkrafttreten der ersten Regelungen des MaMoG zum
14. Januar 2019
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D I. Uberblick

Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

Neue
Markenformen und
Markenkategorie

Neue

\ . Anderungen bei
Schutzhindernisse

Widersprtchen

Anderungen bei
Fristen




II. Wesentliche Anderungen zum 1. Mai 2020
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Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

NEU:

EinfGhrung amtlicher Verfahren beim DPMA fir

» Verfall (L6schung wegen Nichtbenutzung)

* Nichtigkeit wegen alterer Rechte (relative Schutzhindernisse)

‘ weitgehende Kontrolle von Loschungsverfahren durch DPMA / BPatG
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Angriffsmoglichkeiten gegen eingetragene Marken

Loschung wegen absoluter
Schutzhindernisse

NEU: Loschung wegen alterer
Rechte

NEU (teilweise): Loschung wegen
Nichtbenutzung
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Angriffsmoglichkeiten gegen eingetragene Marken

1. Loschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse

Wie bisher:

Markeninhaber
widerspricht
Loschung nicht

Loschungsantrag Zustellung an den

ans DPMA Markeninhaber
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II. Wesentliche Anderungen zum 1. Mai 2020 intellectual property law firm

Angriffsmoglichkeiten gegen eingetragene Marken

1. Loschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse

Markeninhaber
widerspricht
Loschung

Loschungsantrag Zustellung an den

ans DPMA Markeninhaber
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Angriffsmoglichkeiten gegen eingetragene Marken

1. Loschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse

» Antragsgebiihr: EUR 400
* Weitere Gebiihren: keine
» Voraussetzung: Eintragung entgegen 8§ 3, 7 oder 8 MarkenG

» Wirkung der Loschung: riickwirkend (ex tunc, von Anfang an)
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Angriffsmoglichkeiten gegen eingetragene Marken

2. Loschungsverfahren wegen dlterer Rechte

Neu: Wahimaoéglichkeit - Gericht oder Am¢t?

Markeninhaber
widerspricht
Loschung nicht

Loschungsantrag Zustellung an den

ans DPMA Markeninhaber




II. Wesentliche Anderungen zum 1. Mai 2020

Angriffsmoglichkeiten gegen eingetragene Marken

2. Loschungsverfahren wegen dlterer Rechte

Neu:

Loschungsantrag Zustellung an den Markeninhaber

ans DPMA Markeninhaber

widerspricht
Loschung

LexDellmeier
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DPMA
(NEU)
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Angriffsmoglichkeiten gegen eingetragene Marken

2. Loschungsverfahren wegen dlterer Rechte

* Antragstellung ab 1. Mai 2020

« Antragsgebiihr: EUR 400

» Weitere Gebiihren: EUR 100 pro zusatzliches Recht ab dem 2.
» Voraussetzung: entgegenstehendes alteres Recht

* Wirkung der Loschung: riickwirkend (ex tunc, von Anfang an)

e Alternativ: Widerspruch (Problem: fristgebunden)
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Angriffsmoglichkeiten gegen eingetragene Marken

3. Loschungsverfahren wegen Nichtbenutzung (Verfall)

Markeninhaber
widerspricht
Loschung nicht

Loschungsantrag Zustellung an den

ans DPMA Markeninhaber
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Angriffsmoglichkeiten gegen eingetragene Marken

3. Loschungsverfahren wegen Nichtbenutzung (Verfall)

Neu:

. Markeninhaber
Loschungsantrag Zustellung an den widerspricht
ans DPMA Markeninhaber Jersp
Loschung
o
DPMA

(NEU)
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Angriffsmoglichkeiten gegen eingetragene Marken

3. Loschungsverfahren wegen Nichtbenutzung (Verfall)

* Antragstellung ab 1. Mai 2020

» Antragsgebiihr: EUR 100

« Weitere Gebiihren: EUR 300 (,Weiterverfolgungsgebuihr”)

» Voraussetzung: Nichtbenutzung als Marke innerhalb der letzten 5 Jahre

* Wirkung der Loschung: ab Antragstellung, ggf. friher
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4. BEACHTE

» Verhaltnis von Amtsverfahren und Klageweg vor ordentlichen
Gerichten: beides mdglich, aber Klage ist unzulassig, wenn bereits
Antrag beim DPMA gestellt wurde und umgekehrt; daher: Eintrag im
Register des DPMA wenn entsprechender Antrag gestellt wird

» Loschungsantrage auch gegen bereits geldschte Marken moglich
- Feststellungsinteresse erforderlich (z.B. Senioritat)

* ,Wandernder Benutzungszeitraum” nur noch im Nichtigkeitsverfahren




S , LexDellmeier
D II. Wesentliche Anderungen zum 1. Mai 2020 intellectual property law firm

5. Loschungsklage vor Gericht vs Loschungsverfahren beim DPMA

Klage vor Gericht Amtsverfahren beim DPMA

 Kosten streitwertabhangig * Feste Gebuhrensatze

« Kostentragung durch (idR) Keine Kostenerstattung
unterlegene Partei

 Dauer: ca. 1 Jahr

« Anwaltszwang

« Wahl des Gerichtsstands
maoglich

e Spruchkoérper: Handels-
/Zivilkammer

Dauer: voraussichtlich ca. 1 Jahr
Kein Anwaltszwang
Miinchen

Spruchkorper: Markenabteilung
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Brexit: 31. Januar 2020

(Bildquelle: Shutterstock)
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Europdische Union bis zum 31. Januar 2020
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Europdische Union ab dem 31. Januar 2020

ABER...
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ABER...

Fir Marken* Ubergangszeit bis zum 31. Dezember 2020: ALLES BEIM ALTEN

15

Ab 1. Januar 2021:

* Designs entsprechend
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Am 31. Dezember 2020...

1. ... Eingetragene Unionsmarke

Nationale
britische
Marke

Unionsmarke Unionsmarke

(EU28) (EU27)
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Am 31. Dezember 2020...

1. ... Eingetragene Unionsmarke

Automatisch entstehende neue britische Marke:

« Keine neuen Eintragungsgebiihren 1‘;‘

» Inhaltsgleich zur Unionsmarke |nte||ectua|

» Beibehaltung des Anmelde- bzw. Prioritatstages Property
der Unionsmarke Ofﬁce

e Gleiches Ablaufdatum wie Unionsmarke

« Unabhangig von der Unionsmarke zu verlangern




, 3} LexDellmeier
I1I. Brexit und Anderungen zum 1. Januar 2021 intellectual property law firm

Am 31. Dezember 2020...

2. ... Angemeldete Unionsmarke

Moglichkeit der
Angemeldete Angemeldete Anmeldung

Unionsmarke Unionsmarke einer nationalen

(EU28) (EU27) britischen
Marke
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Am 31. Dezember 2020...

2. ... Angemeldete Unionsmarke

Neue britische Markenanmeldung:

Separate Markenanmeldung in UK erforderlich

Weitere (nationale) Anmeldegebuhr
erforderlich

Wenn inhaltsgleich zur EU-Markenanmeldung,
Beibehaltung des Anmelde- bzw. Prioritatstages
der EU-Markenanmeldung

Frist: 9 Monate (bis 30. September 2021)

LexDellmeier

intellectual property law firm

Intellectual
Property
Office
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Ab 1. Januar 2021...

3. ... Angemeldete Marken

. Nationale
Unionsmarken-

britische

anmeldung (EU27) Markenanmeldung

‘ Komplett separate Anmeldeverfahren
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Auswirkungen des Brexit auf eingetragene
fortbestehende) Unionsmarken

e Bis 31. Dezember 2020 Schutz in EU27 plus UK

e Ab 1. Januar 2021 Schutz in EU27 ohne UK

e ABER: Schutz in UK Uber automatisch entstehende, nationale Marke
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Auswirkungen des Brexit auf eingetragene
fortbestehende) Unionsmarken

Benutzung:

* Benutzung einer Unionsmarke in UK ab 1. Januar 2021 keine
Benutzung in der EU

* Benutzungshandlungen in UK bis zum 31. Dezember 2020 bleiben
weiterhin relevant
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Auswirkungen des Brexit auf eingetragene

fortbestehende) Unionsmarken

Widerspruchsverfahren:

« Altere nationale Rechte in UK kénnen einer Unionsmarke bzw.
Unionsmarkenanmeldung nicht mehr wirksam als Schutzhindernis
(z.B. in Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren) entgegen
gehalten werden




, 3} LexDellmeier
I1I. Brexit und Anderungen zum 1. Januar 2021 intellectual property law firm

Verlangerung der Unionsmarke sowie der daraus
resultierenden nationalen britischen Marke

Falligkeit bis 31. Dezember 2020:

Verlangerung
nationale
britische

WE'E

Verlangerung

beim EUIPO Verlangerung

Unionsmarke

Falligkeit ab 1. Januar 2021:

Verlangerung

Verlangerung der
der nationalen
Unionsmarke britischen
beim EUIPO __| Marke beim

UKIPO
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Verlangerung der Unionsmarke sowie der daraus
resultierenden nationalen britischen Marke

ACHTUNG!

Wenn Sie Ihre Unionsmarke zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 31.
Dezember 2020 verlangern, der Ablauftag aber nach dem 31. Dezember
2020 liegt, erfasst die vorzeitige Verlangerung NICHT die nationale britische

Marke! Diese MUSS separat verlangert werden, um den Schutz flir weitere
10 Jahre in GroBbritannien aufrecht zu erhalten.




IV. Fragerunde / Diskussion
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V. Abschluss mit Ausblick
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Webinar 3: Mittwoch, 27. Mai 2020, 10:00 bis 11:00 Uhr - Markenrecht 1 x 1

Webinar 4: Mittwoch, 27. Mai 2020, 17:00 bis 18:00 Uhr — Trademark Law
Basics (auf Englisch)

* Webinar 5: Mittwoch, 17. Juni 2020, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr — Brand Value &
Brand Management (auf Englisch)

Alle Termine und Themen mit Anmeldelinks: https://lexdellmeier.com/de/events
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ALEXANDRA DELLMEIER

Rechtsanwaltin -
Fachanwaltin fur

Gewerblichen Rechtsschutz

FREIA ANDREA BREIER
LL.M. (Gewerblicher

Rechtsschutz)
Rechtsanwaltin

KAROLIN ERNST
Rechtsanwaltin




Boutique IP Law Firm
of the Year in Germany 2018

Global Law Experts
Intellectual Property Law Firm
of the Year in Germany 2019

LexDellmeler

KANZLEI FUR GEWERBLICHEN
RECHTSSCHUTZ - IP LAW FIRM
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