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Merkaanvraag - BOIP

Property

Indienen aanvraag via MyBOIP
- update systeem (1-6-2023): Al hulp bij keuze w&d

 Publicatie van de merkaanvraag in het register na check formaliteiten
(verschil met EUIPO; na toetsing op absolute gronden)

B @ N « Toetsing formaliteiten en onderzoek absolute gronden door onderzoekers
(sinds 1996)

- Aantal merkaanvragen per jaar: ongeveer 20.000
O behandelingstijd: 4,7 dagen (2022)

e

Ook mogelijkheid van spoedaanvraag (verschil met EUIPO)
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Merkaanvraag - BOIP

Benelux Office for
Intellectual
Property

Vergadering afdeling Legal: twijfelgevallen

« Na voorlopige weigering; 6 maanden mogelijkheid van bezwaar
Aantal definitieve weigeringen: 5,77% (2022; 1108)

s « |s BOIP strenger dan het EUIPQ?
NELEMAN

i

qW//V'é

Openbare orde en goede zeden
Kona voor auto’s?
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Merkaanvraag - EUIPO

Meer dan honderdduizend merkaanvragen per jaar

Toetsing formaliteiten en onderzoek absolute gronden door Proceedings
Management Area (Services 1 — 5 van Operations Department) —
‘examiners’

Mogelijkheid van ‘Fast Track’ (ong. 3 weken tot publicatie)
Depotdatum, zonder betaling depottaksen (binnen 1 m na aanvraag)

Publicatie van de merkaanvraag in het register na toetsing op absolute
gronden (ong. 6 weken)
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Merkaanvraag - EUIPO

« Absolute weigeringsgronden:
» ICE (Interactive Collaborative Examination) sinds 18/01/17
« Dagelijks — 60 merken per dag — 13 onderzoekers (rotatie)

« Opmerkingen van derden (‘third-party observations’) — Art. 45
« Absolute weigeringsgronden (Art. 7) + houder merk (Art. 5)
« Voor einde oppositietermijn (of voor eindbeslissing oppositie)
« Opposant kan ‘derde’ zijn
* Derde wordt geen partij — aanvrager wordt gehoord
» Geen Res Judicata (nietigheidsactie mogelijk)
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Oppositieprocedure - BOIP

Sinds 2004; binnen twee maanden na publicatie merkaanvraag

Aanvangsmoment oppositietermijn (verschil met EUIPO; resp. voor en na
toetsing op absolute gronden)

Duur oppositietermijn (verschil met EUIPO; BOIP 2 maanden, EUIPO 3
maanden)

Aantal opposities 2022: 825 (vaak ‘schikking’ in cooling off periode)
Aantal beslissingen: 179 (2022)

Doorlooptijd BOIP (vanaf moment ‘klaar voor beslissing’)



Oppositieprocedure - BOIP

Pollcuusi

Benelux Office for

e « Gronden voor oppositie (verschil met EUIPO) ,
Meest ingeroepen grond BOIP: verwarringsgevaar ﬁm
2018: reputatie-grond **‘3’3

Bijzondere gronden (agentenmerk; algemeen bekend merk)
juni 2022: eerste agri-oppositiebeslissing
HALLOUMI vs. Polloumi: evocatie?

g @ ) - BOIP: rechtsstrijd van partijen (verschil met EUIPO; meer ambtshalve)
Art. 1.21 UR en Gerecht EU 19 oktober 2022, Greenwich polo, punt 24

Tip: vergeet niet stellingen gemotiveerd te betwisten (met name

N/ tgelijkheid w&d)
(ﬂ®®€> soortgelijkheid w



Oppositieprocedure - BOIP

il - Stellingen / rechtsstrijd van partijen van groot belang

- argumenten van partijen in oppositiebeslissing (verschil met EUIPO)

- oppositie wordt afgesloten als verweerder niet reageert (art. 2.16 lid 3
BVIE; verschil met EUIPO)

- normaal gebruik aangenomen indien er geen reactie is op gebruiksbewijs
(verschil met EUIPO)

- @ - - Gezamenlijk verzoek om beslissing niet ten uitvoer te leggen (art. 1.29 UR;
verschil met EUIPO)

Property

* Richtlijnen oppositie

(\/O> « Regel D-G 13 september 2022
ﬂ®€ verzoek om gebruiksbewijs in afzonderlijk document! (vgl. EUIPO)
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Oppositieprocedure - EUIPO

Duur oppositietermijn: 3 maanden na publicatie

Cooling-off periode: 2 maanden + 22 maanden (opting-out)

Aantal opposities 2023: YTD ruim 14.000

Aantal beslissingen: YTD ruim 5.000
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Oppositieprocedure - EUIPO

* Practitioner
« Opposant: 8(1)(a) en (b) MVo
« waren en diensten nauwkeurig vergelijken? — ‘matter of law’

» tekens nauwkeurig vergelijken? — ‘'matter of law’

» Opposant: 8(4) en 8(5) MVo — geen steek laten vallen!
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Oppositieprocedure - EUIPO

* Practitioner
* Gebruiksbewijzen
 Cooling-off periode: gebruiksbewijzen opvragen (drukkingsmiddel)

 Indienen op eender welk moment voor deadline, dus zelfs voor verzoek
« T-772/21,01/02/2023, EFBET

« Aanvrager: antwoorden of niet antwoorden?
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Oppositieprocedure - EUIPO
* Oppositie Afdeling
« 'Decision takers' (gewicht beslissingen — targets)

« 1QC (Internal Quality Control) — critical errors, non-critical errors en suggestions
« SQAP (Stakeholder Quality Assurance Panels) — zie supra
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Oppositieprocedure - EUIPO —
* Oppositie Afdeling
«  Similarity Tool (Operations Department gebonden) — G/S comparer
» Shortcuts (gebruiksbewijzen/waren en diensten/deel van het relevante publiek)

* Smart drafting (bijv. waren en diensten ‘minstens in zekere mate
overeenstemmend’)
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Doorhalingsprocedure - BOIP

e - Vordering tot vervallen- of nietigverklaring; absolute en relatieve gronden

Vijf jaar ervaring

@ « Aantal verzoeken in 2022: 136
Gronden:

| - verval: 65 (niet normaal gebruik)
- @i - absolute nietigheid: 57 (weigeringsgronden, kwade trouw)
- - relatieve nietigheid: 74 (ouder merk)

« Kwade trouw: CP 13

(\/O> « Doorlooptijd en aantal beslissingen
&P 2022: 26
2023: 44 (tot 2/10)



Doorhalingsprocedure - BOIP

Benelux Office for

il « Indien verweerder niet reageert op verzoek tot doorhaling — afsluiting en

Property

doorhaling zoals verzocht

« Vordering tot vervallen- of nietigverklaring kan ook bij de rechter worden
ingesteld (al dan niet als reconventionele vordering in een inbreukzaak)

'\ - Samenloop? BOIP: gerechtelijke procedure gaat voor (opschorting)

« Ander systeem voor Uniemerk: EUIPO
Samenloopregeling in art. 128 en art. 132 UMVo (reconventionele vordering in
inbreukzaak)
Q Zie ook Hof Den Haag 28-9-2021 (Ledar/Ikea)

e
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Doorhalingsprocedure - EUIPO

» Relatieve nietigheidsgronden (verschil met BOIP)

» 8(4) — recht van meer dan alleen plaatselijke betekenis

* Recht op de naam

* Recht op een afbeelding sl e
* Auteursrecht

* Rechtvan industriéle eigendom

» 8(3) UMVo — gemachtigde/vertegenwoordiger .
'verzoek tot overgang'’ Basis of vl

Relief sought *
@© Declaration of invalidity

-/ Assignment pursuant to Article 21(2Xa) EUTMR
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Doorhalingsprocedure - EUIPO

» Opsplitsing verval en nietigheid (verschil met BOIP)

* Art. 58: gronden van verval — ex nunc effect
* Art. 59: absolute nietigheidsgronden — ex tunc effect
* Art. 60: relatieve nietigheidsgronden — ex tunc effect

» Discretionaire bevoegdheid (maar mogelijkheid van ‘declaratory invalidity
decision’)



]
Benelux Office for
Intellectual

Property

e

Hoger beroep - beslissingen BOIP

Intern (Boards of Appeal EUIPO) versus extern (Tweede Kamer BenGH)

Reglement op de procesvoering BenGH (EUIPO, Vo 2018/625 en Rules of
Procedure)

- merkgemachtigde kan optreden in beroep (vgl. EUIPO, art. 120 UMVo)

BOIP geen partij in hoger beroep oppositie of doorhalingsprocedure (verschil
met EUIPO)

- wel in weigeringszaken

Postadres in Luxemburg sinds 1 maart 2023



Hoger beroep - beslissingen BOIP

Benelux Office for
Intellectual

Property

« Omvang van het hoger beroep (verschil EUIPO)
- aanvullend bewijs is toegestaan mits ter onderbouwing van reeds voor het
Bureau aangevoerde gronden of verweren

« Vijf jaar Tweede Kamer van het BenGH:
- @ - - bijna 80 beslissingen

« 'Nieuwe' lijn Tweede Kamer BenGH: beroep moet binnen de appeltermijn
(verschil EUIPO; incidenteel beroep mag bij antwoord)

- advies: conclusie A-G Nielson-zaak

(Q@ - BenGH 28 juni 2023, C-2022/5, punt 15.
e
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Hoger Beroep — Beslissingen OD

* Intern — kamers van beroep
* Incidenteel beroep

* Binnen termijn om te antwoorden — onderscheiden document
* Afhankelijk van hoofdberoep
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Hoger Beroep — Beslissingen OD

* Ex parte — heropening onderzoek op absolute gronden

* Inter partes — onderzoek beperkt tot aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en
argumenten (95 UMVo),

* MAAR 27(4) Delegated: ‘voor het eerst bij de kamer aangedragen feiten of
bewijzen’ indien ‘op het eerste gezicht relevant’ en ‘om geldige redenen niet
tijdig overgelegd’ (onder meer) ‘aanvullend’
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Hoger Beroep — Beslissingen Kamers van Beroep

 Gerecht

* Drie partijen

* \Verzoeker —de in het ongelijk gestelde partij
* Verweerder — EUIPO
* Interveniént — de in het gelijk gestelde partij
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Trademarks

Intellectual patents
Property Designs

Copyright |deas

Marjolein Bronneman en Christophe Du Jardin
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