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Novellierung des Markengesetzes in Tschechien und
in der Slowakei — was haben Inhaber von Schutzmarken
ab dem 1. 1. 2019 zu befiirchten?

Das aus der européischen Richtlinie ausgehende Ande-
rungsgesetz zum Markengesetz (,Novelle®) tritt in der Tsche-
chischen Republik mit dem 1. 1. 2019 und in der Slowakei
mitdem 14. 1. 2019 in Kraft. Die Novelle ist ziemlich umfang-
reich und ist mit etlichen wichtigen Anderungen fiir die Mar-
keninhaber verbunden. Eine der wichtigsten Anderungen
besteht darin, dass das Markenamt (Intellectual Property
Office) in der Tschechischen Republik und in der Slowakei
Neueintragung von Marken, die mit &lteren eingetragenen
Marken identisch sind, kiinftig nicht mehr von Amts wegen
verweigern wird. Dies kann dazu flihren, dass das zustén-
dige Markenamt eine identische Marke ohne das Wissen
des Inhabers registrieren kann. Unten fiihren wir aus, wie
man diese unangenehme Situation vorkommen kann.

Bestehende Situation

Gegenwartig funktioniert das Markenamt in Tschechien und
in der Slowakei dergestalt, dass eingegangene Anmeldun-
gen auf Neueintragung, die mit alteren Marken fur gleiche
Produkte und Dienstleistungen kollidieren (,Kollisionskenn-
zeichnung®), von dem Markenamt zur Eintragung nicht zuge-
lassen werden. Die Amter befassen sich mit solcher Kollision
automatisch. Der Inhaber des &lteren Markenrechts muss
keine Kenntnis davon haben, dass eine identische Kenn-
zeichnung angemeldet wurde und die Markenamter lehnen
die Eintragung der Anmeldung ab. Dieses Vorgehen ergibt
sich aus § 6 des bisher noch wirksamen Markengesetzes.

Situation nach der Novellierung

Der vorgenannte § 6 wird durch die Novelle aufgehoben.
In Ubereinstimmung mit der Richtlinie (EU) 2015/2436 des
Europaischen Parlaments und des Rates wird der einschla-
gige Grund fur Zuriickweisung der Anmeldung unter sog.
relative Griinde in § 7 Abs. 1 lit. a) verschoben. Dies bedeu-
tet, dass die Amter die kollidierenden Kennzeichnungen ab
Januar 2019 nicht mehr von Amts wegen verweigern werden.

Praktisch wird es so viel bedeuten, dass Anmel-
dungen auf Neuregistrierung bei kollidierenden

Kennzeichnungen von den Amtern in den Markenre-
gistern automatisch veroéffentlicht werden, und wenn
die Inhaber alterer identischer Marken gegen sie inner-
halb von 3 Monaten keinen Widerspruch erheben, so
werden solche kollidierenden Kennzeichnungen giiltig
eingetragen. Dies betrifft nicht nur die erst nach Inkrafttre-
ten der Novelle eingereichten Anmeldungen, sondern auch
jene, die noch vor dem Inkrafttreten eingereicht aber bisher
nicht verdéffentlicht wurden.

Nach MaRgabe der Gesetzesbegriindung wird durch die
Aufhebung dieser Bestimmung die Inkonsistenz in Ver-
fahren vor dem tschechischen oder slowakischen Amt flr
gewerbliches Eigentum und vor dem Amt der Europaischen
Union fur geistiges Eigentum beseitigt.

L6ésung fiir Markeninhaber

Diese Anderung bedeutet fiir die Markeninhaber, dass das
Amt die Anmeldungen auf Neuregistrierung kollidie-
render Kennzeichnungen nicht mehr von Amts wegen
prifen und zuriickweisen wird. Vielmehr werden es die
Inhaber eingetragener Marken sein, die Anmeldungen
auf Neueintragung in eigener Regie aktiv iiberwachen
miissen und bei Anmeldung auf Registrierung einer kol-
lidierenden Kennzeichnung Widerspruch innerhalb von
3 Monaten ab Veréffentlichung erheben missen.

Registrierung von kollidierenden Kennzeichnungen
kann am besten durch eine regelmiBige Uber-
wachung von neuen Anmeldungen verhindert
werden. Unsere Anwaltskanzlei bietet Dienst-
leistung unseren Mandanten und Mandantinnen
bereits seit Jahren

Sonst werden die kollidierenden Kennzeichnungen als
Marken eingetragen, was fiir Inhaber alterer Eintragung
eine sehr unangenehme doch noch I6sungsfahige Situation
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sein kann. Bei bereits eingetragenen Marken kann nattrlich
Nichtigkeitserklarung oder Verfall beantragt werden. Dies
ist aber kosten- und zeitaufwendiger.

Gewahrleistet wird dies in Form einer automatisierten i.d.R.
monatlichen Uberwachung, wodurch wir in der Lage sind,
rechtzeitig nicht nur etwaige kollidierende Kennzeichnun-
gen sondern auch Anmeldungen zu identifizieren, die mit
den &lteren Marken ahnlich sein kénnen. Wir informieren
unsere Mandanten und Mandantinnen regelmafRlig tber
solche Anmeldungen und veranlassen anschlieRend Wider-
spruchverfahren oder Verhandlungen mit dem Anmelder
zum Zweck der Ricknahme der Anmeldung der kollidieren-
den Kennzeichnung.
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HAVEL & PARTNERS gekiirt zur
Anwaltskanzlei des Jahres 2018
in der Kategorie IP-Recht

Das IP-Recht stellt eine der wichtigsten und stan-
dig wachsenden rechtlichen Spezialisierungen der
Anwaltskanzlei dar. Das Team von Anwalten unter der
Leitung von Robert NespUrek, Partner und Mitgriinder
der Kanzlei, sowie von Partner lvan Rames$ gehort mit
15 Anwalten zu den gréBten Beratungsgruppen mit
diesem Schwerpunkt in Tschechien und der Slowakei.
.Branding und Schutz innovativer Ideen gehen Hand
in Hand mit dem rechtlichen Schutz. Es ist erfreulich,
dass immer mehr Mandanten unser jahrelang aufge-
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Weitere Anderungen nach MaRgabe der Novelle

Die Novelle bringt zahlreiche weitere wichtige Anderun-
gen mit sich mit, wie etwa neue Markenformen (akustische
Marken, Bewegungsmarken), Einfuhrung eines Auswei-
ses fur redliche Benutzung angefochtener Marke - alter
als 5 Jahre - im Widerspruchverfahren, Aufhebung des
Widerspruchsgrundes bei Einreichung der bdsglaubigen
Anmeldung, Mdoglichkeit der Eintragung einer Gewahr-
leistungsmarke, Anpassung des Verfahrens der Markenre-
gistrierung, Moglichkeit des Verbots der Benutzung einer
Marke in Handelsfirma eines Dritten u.v.m.

bautes Know-how aufsuchen — seien es inlandische Gesellschaften, die ins Ausland expandieren, bedeutende
globale Korporationen oder Unternehmer, die gegen Falschungen kdmpfen. Wir freuen uns, dass sich diese
erfolgreiche Zusammenarbeit im Sieg in der Kategorie IP-Recht widerspiegelt”, so Robert NeSpUrek.
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Unser Team
200 Juristen | 400 Mitarbeiter

Unsere Mandanten

1 000 Mandanten | 70 umsatzstarkste internationale Unternehmen aus dem Fortune 500-Verzeichnis
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Internationale Zusammenarbeit
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