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Overzicht

‘ wetgevend kader

‘ geldigheid

‘ (registratie en beheer)
[

‘ beschermingsomvang

[
‘ convergentie in de praktijk
/
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Wetgevend kader merkenrecht

Internationaal Europese Unie Benelux nationaal

- Verdrag van Parijs §- UMVO - Boeken XlI, XV,
- TRIPS- - MRL (2005, laatste XVII WER
overeenkomst versie 2019) - Ger. W.

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN




De EU In het merkenrecht

(1) harmonisering van (2) oprichting van
wetten Lidstaten m.b.v. eenheidssysteem m.b.v.
Richtlijnen Verordeningen

complementaire systemen
co-existentie als hoeksteen
autonomie EU en nationale systemen

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



Doel 2: eenmaking 2 - EVIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

« Gemeenschapsmerkenverordening

 Gecodificeerde versie van
Gemeenschapsmerkenverordening

 Uniemerkenverordening

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A31994R0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001

Doel 1: harmonisering

» Eerste Richtlijn, nog geen volledige harmonisering van (sterk verschillende)
nationale wetten over merkenrecht; focus op bepalingen die meest
IRelefel rechtstreekse impact hebben op het functioneren van de interne markt

 Richtliin die de nationale wetten over merkenrecht verder harmoniseert
plelele] ° 19 artikelen, nog steeds marge voor LS (verplichte / optionele bepalingen)

 Richtlijn die de nationale wetten over merkenrecht nog verder harmoniseert
« 57 artikelen, nog marge voor LS, maar meer verplichte bepalingen

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31989L0104
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436

Doel 1: harmonisering — inhoudelijk

—

« Geldigheid

* beschermbare tekens (aard van merken)

« gronden voor weigering en nietigheid (verplicht of optioneel)
— « collectieve merken en certificeringsmerken (optioneel)

* Registratie en beheer
* merken als voorwerp van eigendom (licenties, overdracht, ...)

 Beschermingsomvang
 exclusieve rechten
* uitzonderingen (incl. uitputting)
 rechtsverwerking, gebruik, nietigverklaring

—

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



Doel 1: harmonisering — procedureel

« Aanduiding en classificatie van waren en diensten
e Aanvraag- en registratieprocedure

Oppositieprocedure

Procedure nietigheid en vervallenverklaring

Duur en hernieuwing van registratie

* Niet: strafrecht » Niet: nationaal procedurerecht...
« Be: art. XV.103 WER * bv. voorlopige maatregelen
« Ne: art. 337 Wetboek van Strafrecht * wel: HandhavingsRL

e Lux: art. 172 Code Pénal

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



Wetgevend kader merkenrecht

Internationaal Europese Unie Benelux nationaal

- Verdrag van Parijs - UMVO - BVIE - Boeken XlI, XV,
- TRIPS- - MRL (2005, laatste XVII WER
overeenkomst versie 2019) - Ger. W.

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN




B O I p Benelux-Bureau vaor de

Intellectuele

Eigendom
*

17/1001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 14 juni 2017

Q E U I p o inzake het Uniemerk

EUROPEAN UNION sy
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (codificatie)

(Voor de EER relevante tekst)

Centre for IT & IP Law | KU LEUVEN
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Geldigheidsvereisten

onderscheidend

vermogen toelaatbaar beschikbaar

Y
absolute weigeringsgronden relatieve gronden

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



Geldigheidsvereisten (1)

_ art. 2.2bis BVIE
beschikbaar art. 59(1) UMVO

algemeen

ouder merk bekend merk

eerder gebruik

art. 2.2ter BVIE art. 6bis VvP depot te kwader trouw

art. 8 UMVO art. 16 TRIPS
BVIE / UMVO rechten < andere
beschermingsregimes

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



Rechten o0.b.v. andere beschermingsregimes

Europese Unie Benelux

- art. 8(4) UMVO re weigering / - niet overgenomen in BVIE
nietigheid - Zzie art. 2.19 BVIE:

- art. 60(2) UMVO re nietigheid registratieplicht

- art. 5(4) MRL re weigering /
nietigheid

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



(1) Eerder gebruik, meer dan plaatselijk
art. 8(4) UMVO
* Weigerings- en nietigheidsgrond art. 5(4)(a) MRL

» Toepassingsgebied: teken met herkomstfunctie
 veeleer: handelsnaam, vennootschapsnaam, domeinnaam

* VVoorwaarden
1. bestaan van ouder recht

2. recht om gebruik jonger merk te verbieden ~ analyse nationaal recht
op basis van nationaal recht van LS
waar recht is verworven -

3. gebruik in het economisch verkeer
4. meer dan plaatselijke betekenis

—_

- analyse EU-recht

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN
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Link naar arrest Hof van Justitie van de EU (2013) Centre for IT& IPLaw | KU LEUVEN


https://kuleuven-my.sharepoint.com/personal/jozefien_vanherpe_kuleuven_be/Documents/Documents/Output/0.%20Presentaties/IP/Mine/2023/2023%20-%20BVA_Get%20Busy_Jozefien%20Vanherpe.pdf

(2) Andere eerdere rechten art. 60(2) UMVO
art. 5(4)(b) MRL

 Nietigheidsgrond (VO)
/ weigerings- en nietigheidsgrond (RL)
« Toepassingsgebied
* recht op naam
* portretrecht
 auteursrecht
 recht van industriéle eigendom
* bv. tekeningen en modellen
... 7—o0psomming in MRL niet-exhaustief

« VVoorwaarde: recht > nationale regel moet eerder zijn

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



Beschermingsomvang

18




_ art. 2.20 BVIE
Beschermingsomvang art. 9 UMVO

c) bekend merk:
=/= teken / =/=/# waren/diensten

b) verwarringsgevaar:
=/= teken / =/= waren/diensten

d)

a) dubbele
identiteit

ander
gebruik

\. - enkel voor Bx-merken,

niet voor Uniemerken

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



Overeenstemming merk en teken art. 2.20 BVIE

6. Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, strekt zich van rechtswege
uit over zijn vertaling in een andere dezer talen. De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een of

meer aan het genoemde gebied vreemde talen geschiedt door de rechter.

Bescherming strekt zich uit tot vertaling, maar geen ‘merkrecht’ op vertaling

Beoordelingsmarge voor rechter? niet voor Benelux-talen (NL, FR, DU, Fries),
wel voor andere talen (bv. EN)

Restrictieve interpretatie (BenGH)

Geen equivalente regel voor Uniemerken

In overeenstemming met geharmoniseerde inbreukgronden MRL?

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



https://courbeneluxhof.int/arresten/NL/A/A_87_7_128.pdf

Ander gebruik art. 2.20 BVIE

2. Onverminderd de rechten van houders die vddr de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn

verkregen en onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige

daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen,

te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

d. gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie

van het merk.

cf. art. 10 MRL

6. Deleden 1, 2, 3, en 5 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een
teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de
reputatie van het merk.

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN
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« Geen gebruik ‘als merk’
e Twee soorten

 gebruik wel op waren of dienstery,

bv. strepen als versiering

 gebruik niet op waren of diensten, bv.

« domeinnaam (soms)

* handels- of vennootschapsnaam

* media (in ruime zin)

« Geen equivalente regel voor Uniemerken

« wel eventueel beroep op AH-regels
gemeen recht / oneerlijke concurrentie

* Voorwaarde: bewijs ‘aantasting’ van merk

* Verweer: ‘geldige reden’

Centre for IT & IP Law | KU LEUVEN



Dubbele link met grond voor bekende merken

* Dubbele link met inbreukgrond voor bekende merken (c)
 ‘aantasting van het merk’

« free-riding: ongerechtvaardig voordeel uit onderscheidend
vermogen / reputatie

 verwatering: afbreuk aan onderscheidend vermogen
« degeneratie: afbreuk aan reputatie
 ‘geldige reden’ als verweer
* Gevolg: relevantie rechtspraak Hof van Justitie: Interflora vs. M&S (2011)

Specsavers vs. Asda (2013), Red Bull vs. the Bulldog (2014), Kerrygold
(2017), Kenzo (2018), ... maar pas op: verschillende context!

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109942&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2756458
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139753&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2756418
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147501&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2756169
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=193036&part=1&doclang=NL&text=&dir=&occ=first&cid=2756294
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=202343&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=2756221

Invulling ‘geldige reden’ (1)

* Vrijheid van meningsuiting: artistieke vrijheid?

Dom Peérignon Cedric ART

Centre for IT & IP Law | KU LEUVEN
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5 Artiest: Andy Warhol Centre for IT & IP I KU LEUVEN



26 Artiest: Nadia Plesner — link naar vonnis voorzieningenrechter Den Haag (2011) Centre for IT & IP Law I KU LEUVEN


https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ3525

Invulling ‘geldige reden’ (1)

* Vrijheid van meningsuiting: artistieke vrijheid?
 BenGH 14 oktober 2019, nr. A 2018/LI8: ja, indien de kunstuiting het

originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat niet erop is
gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen

* Orb. Brussel 31 december 2020 (ambtshalve): inbreuk
« kunstenaar zelf geen partij bij procedure
* recht op vrije meningsuiting niet overdraagbaar aan werkvennootschap

« werkvennootschap geen eigen subjectief recht om recht op vrije
meningsuiting in te roepen

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



Invulling ‘geldige reden’ (2)

* Vrijheid van informatie? l I

ONGEAUTORISEERD

28 Link naar arrest Gerechtshof Amsterdam (2022) Centre for IT&IPLaw | KU LEUVEN


https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:1851

Invulling ‘geldige reden’ (3)

* Vrijheid van humoristische meningsuiting?

Hat pilletio
Ninte staal slrak.

Na twee pilotjes op thunderdome
gast Ze keihard los.

Ze siikt er nog asns drie
zedat ze nog hardar kan gaan!
Dat iz paa VET.

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN

Link naar arrest Gerechtshof Amsterdam (2011)



https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2011:BS7825

Even terzijde:

Invulling ‘geldige reden’ (4)

* Vrijheid van politieke meningsuiting?

Vrijheid of islam?

of istam...

oo tigds foom

Vrijheid of islam?

30 Link naar vonnis Kh Antwerpen (2013) Centre for IT & IPLaw | KU LEUVEN


https://www.ie-forum.nl/archief/ieforum_nl/uploads/file/IE-Forum%20Vz_%20Rechtbank%20van%20Koophandel%20Antwerpen%2014%20oktober%202013,%20C_13_00138%20(Louboutin%20tegen%20Van%20Dermeersch).pdf

Invulling ‘geldige reden’ (4)

* Vrijheid van politieke meningsuiting?

P IKEA

IMMIGRATIE KAN ECHT ANDERS

¥ VLAAMS BELANG

31 Link naar vonnis Orb. Brussel met prejudiciéle vragen (2023) Centre for IT& IPLaw | KU LEUVEN



https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=274922&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2754622

Invulling ‘geldige reden’ (4) overweging 27 EMRL
overweging 24 UMVO

* Vereiste van ‘eerlijke gebruiken’ (in nijverheid en handel)?

ONGEAUTORISEERD

¥ VLAAMS BELANG

32 Link naar conclusie P-G HR (2023) Centre for IT& IPLaw | KU LEUVEN



https://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-hoge-raad-jiskefet-en-de-jiskefet-encyclopedie

Beperking van beschermingsomvang |art. 2.23.2 BVIE

2. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder
recht van slechts plaatselijke betekenis, indien dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-

landen en wordt gebruikt binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

cf. art. 14 MRL

3.  Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te
maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien dat recht erkend is in het recht van de betrokken
lidstaat en wordt gebruikt binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN




Beperking van beschermingsomvang

art. 2.23.2 BVIE

2. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder

recht van slechts plaatselijke betekenis, indien dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-

landen en wordt gebruikt binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

1.  De houder van een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft, kan bezwaar maken tegen het gebruik van
het Uniemerk op het grondgebied waar dit recht wordt beschermd, voor zover het recht van de betrokken lidstaat dit

toestaat.

2. Lid 1 is niet meer van toepassing wanneer de houder van het oudere recht gedurende vijf opeenvolgende jaren het
gebruik van het Uniemerk op het grondgebied waar zijn recht wordt beschermd heeft gedoogd, tenzij het Uniemerk te

kwader trouw is aangevraagd.

3. De houder van het Uniemerk kan geen bezwaar maken tegen het gebruik van het in lid 1 bedoelde recht, zelfs
wanneer dat recht niet meer aan het Uniemerk tegengeworpen kan worden.

art. 138 UMVO

| gaat verder
dan BVIE...

... maar ev.
marktpraktijken

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN




Overzicht regels handelsnaam

art. 2.20.1 BVIE jongere handelsnaam
(al dan niet louter
plaatselijk)

ouder merk

art. 8(4) UMVO

oudere handelsnaam niet in BVIE

van meer dan
plaatselijke betekenis + kwade trouw

jonger merk

art. 2.23.2 BVIE

niet in UMVO oudere handelsnaam

van plaatselijke
betekenis

jonger merk

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



Convergentie
In de praktijk




Gemeenschappelijke mededelingen

Convergentie van Praktijken

De harmonisatie (convergentie) van praktijken tussen |E-bureaus is een project dat kadert binnen het European Union Intellectual Property
Network (EUIPN). Het convergentieprogramma, dat in 2011 van start ging, verbindt EUIPO met nationale bureaus en gebruikersverenigingen
teneinde overeenstemming te vinden op gebieden waarvoor |IE-bureaus verschillende methoden hanteren. Het vormt een aanvulling op de
reeds uitgevoerde activiteiten op het gebied van IT-tools uit hoofde van het Samenwerkingsfonds EUIPN. Het convergentieprogramma omvat
verschillende projecten, waarin de IE-bureaus al enkele gemeenschappelijke praktijken overeengekomen zijn. Deze gemeenschappelijke
praktijken worden bekendgemaakt via gemeenschappelijke mededelingen met het doel de transparantie, de rechtszekerheid en de

voorspelbaarheid ten behoeve van zowel onderzoekers als gebruikers te vergroten.

onderscheidend nieuwe soorten Zwaurt-
vermogen merken witmerken

classificatie

verwarringsgevaar gebruik in andere vorm

Bron: website BBIE Centre for IT& IPLaw | KU LEUVEN



https://www.boip.int/nl/ie-professionals/wetgeving-beleid/beleid#gemeenschappelijkemededelingen

Rechtspraak

1 Rue du Fort Thiingen

@“ ale Str

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

TWEEDE KAMER
DEUXIEME CHAMBRE

Centre for IT & IP Law KU LEUVEN




Rechtspraak Benelux-niveau: BenGH

5 HvJEU 11 november 1997, C-251/95 (Sabel), ECLI:EU:C:1997:528, punt 16 en 18; HvJEU 29 september 1998, C-39/97

(Canon), ECLIIEU:C:1998:442, punt 29; HvJEU 22 juni 1999, C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), ECLI:EU:C:1999:323, punt
17.

"HvJEU 22 juni 2000, C-425/98 (Marca Mode), EU:C:2000:339, punt 33.
% HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P (Equivalenza); ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak.

COUR DE JUSTICE ? HvJEU Equivalenza (zie noot 10), punt 59 en de daar genoemde rechtspraak.
'Y HvJEU Equivalenza (zie noot 10), punt 60 en de daar genoemde rechtspraak.
BENELUX " HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer (zie noot 8), punt 26.

2 HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer (zie noot 8), punt 26
¥ \gl. Gerecht EU 8 juli 2020, T-21/19 (Easystep), ECLI:EU:T:2020:310, punt 42.

GERECHTSHOF * HvJEU Equivalenza (zie noot 10), punt 71-73.
~ '* HvJEU Equivalenza (zie noot 10), punt 58 en de daar genoemde rechtspraak.
TWEEDE KAMER '8 HvJEU 12 juni 2007, C-334/05 P (Limonchello), ECLI:EU:C:2007:333, punt 41 en de daar genoemde rechtspraak.
DEUXIEME CHAMBRE " Vgl. Gerecht EU, 21 april 2010, T-361/08 (Thai Silk), ECLI:EU:T:2010:152, punt 58; Gerecht EU 24 oktober 2019, T-498/18

(Happy Moreno choco), ECLI:EU:T:2019:763, punt 100.

¥ HVJEU 24 maart 2011, C-552/09 P (Ferrero/BHIM), ECLI:EU:C:2011:177, punt 65 en 66 en de daar genoemde rechtspraak.
¥ HvJEU Canon (zie noot 8), punt 23 en 29.

20 HvJEU Canon (zie noot 8), punt 18,19 en 24.

2" HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer (zie noot 8), punt 26

Bron: arrest BenGH in zaak Gillette (2023) Centre for IT& IPLaw | KU LEUVEN



https://courbeneluxhof.int/arresten/NL/C/C_22_6_1804.pdf

Rechtspraak Benelux-niveau:BOIP Benelux-Bureau vor

Intellectuele
Eigendom

14 HuIEU, & mei 2003, C=104/01, Libertel, ECLEEU:C:2003:244.

15 HwlEU, 16 juli 1958, C-210/96, Gut Springenheide, ECLI:EU:.C:1958:365.

16 Hw]EU, 12 februari 2009, C 39/08 en C 43/08, Bild Digital, ECLI:EU:C:2009:91. ‘

17 HvlEU, 12 februari 2004, C-218/01, Henkel, ECLI:EU:C:2004:88.

19 HuJEU, & mei 2003, C-104/01, Libertel, ECLEEU:C:2003:244.

20 HvlEU, 12 december 2002, C-273/00, Sieckmann, ECLELEU:C:2002:748.

21 Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten,
considerans §13.

22 HvlEU, & mei 2003, C-104/01, Libertel, ECLEEU:C:2003.244.

23 HulEU, 24 juni 2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie, ECLI:EU:C:2004:384.

24 Hv]EU, 29 juli 2019, C-124/18, Red Bull, ECLI:EU:.C:2019:641.

25 HwvIEU, 27 november 2003, C-283/01, Shield Mark, ECLI:EU:C:2003:641.

26 HvJEU, 12 december 2002, C-273/00, Sieckmann, ECLEEUW.C:2002:748.

27 HwlEU, 25 januari 2007, C-321/03, Dyson, ECLI:EU:C:2007:51.

28 HwvIEU, & mei 2003, C-104/01, Libertel, ECLEELC:2003:244,

29 HulEU, 21 oktober 2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, ECLLEU:C:2004:645; HvJEU, 15 september 2005, C-37/03, BiolD, ECLEEU:C:2005:547;

HvJEU, 8 mei 2008, C-304/06, Eurchypo, ECLI:EU:C:2008:261; HvJEU, 21 januari 2010, C-398/08, VVorsprung durch Technik, ECLEEU:C:2010:25.
30 HvIEU 12 februari 2004, C-363/99, Postkantoor; ECLEEU:C:2004:86.

Bron: Richtlijnen Weigering BBIE Centre for IT & IP Law KU LEUVEN



https://www.boip.int/uploads/inline/21218%20230718%20BOIP%20Richtlijnen%20weigering%20NL.pdf

Rechtspraak nationaal niveau (Be)

(HvJ 11 november
1997, Sabel /" Puma, C-251/95, r.o. 22-23; HvJ 12 januari 2006, C. Ruiz-Picasso /
BHIM, C-361/04, r.0. 18-19, Hv] 12 juni 2007, BHIM / Shaker, C-334/05, 1.0. 34-
35; Hv] 3 september 2009, Aceites - BHIM, C-498/07, r.o. 59-60; HvJ 18 juli
2013, Specsavers / Asda, C-252/12, r.o. 34-35; Hv] 8 mei 2014, Bimbo sa /
BHIM, C-591/12, r.0. 20-21; HvJ 5 maart 2020, Halloumi / EUIPO, C-766/18, r.0.

67-69).
(Hv] 12 juni 2007, BHIM / Shaker, C-334/05, r.o. 41-42; Hv] 3 september 2009,

Aceites / BHIM, C-498/07, r.0. 61-62; Hv] 8 mei 2014, Bimbo sa /~ BHIM, C-
591/12, r.o. 22-23; Hv] 22 oktober 2015, BGW Beratungs-Gesellschafi Wirtschaft

mbH / Scholz, C-20/14, r.0. 36-37).
(HvJ 12 juni 2008, 02 Holdings

! Hutchison 3G, C-533/06, r.0. 64 en 66-67, Hv] 18 juli 2013, Specsavers / Asda,
C-252/12, r.0. 45).
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Bron: arrest Hof van Cassatie in zaak WOLFF Security (2022)



https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220428.1N.5/NL

Rechtspraak nationaal niveau (Ne)

Artikel 2.23quater (nieuw)

BVIE is (net als zijn voorgangerbepaling artikel 2.24 (oud) BVIE) de omzetting, voor de
landen van de Benelux, van artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en moet daarom zoveel

de Rechtspraak mogelijk conform die bepaling worden uitgelegd.

Gerechtshof Den Haag

¥ Vaste rechtspraak, zie bijv. HvJ EG 18 januari 1984, 327/82, ECLI:EU:C:1984:11 (Ekro), punt 11;
en Hv) EG 9 november 2000, C-357/98, ECLI:EU:C:2000:604, (Yiadom), punt 26.

$ HvJ EU, 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009 :361 (Lindt & Spriingli), 27 juni 2013,
C-320/2012, ECLI:EU:C:2013:435 (Malaysia Dairy) en 12 september 2019, C-104/18 P,
ECLI:EU:C:2019:724 (Koton).

?Vgl. HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), rov. 113-117
' HVJEU 22 september 2011, C-482//09, ECLI:EU:C:2011:605.

'"HVJEU 22 juni 2000, C-425/98, EU:C:2000:339 (Marca Mode), punt 33.

'2 HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza).
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Bron: arrest Gerechtshof Den Haag in zaak Lucovitaal vs. Leef Vitaal (2023)



https://www.ie-forum.nl/artikelen/p-k-kan-zich-niet-meer-verzetten-tegen-het-merk-leef-vitaal-wegens-rechtsverwerking

Rechtspraak nationaal niveau (Lux)

(CJUE arrét du 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-
109/97, point 49; CJUE arrét du 25 octobre 2007, affaire Develey, C-238/06, point 79).

produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir notamment les ar-
réts de la CJUE du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, point 7,
et du 18 juin 2002, Philips, C 299/99, Rec. p. | 5475, point 30 ; 04 mai 1999, affaires
Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49; CJUE arrét du 25 octobre
2007, affaire Develey, C-238,/06, point 79).).

En effet, « la validité d’une marque internationale ou nationale ne peut pas étre mise
en cause dans le cadre d’une procédure d'enregistrement d’'une marque communau-
taire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans I'Etat
membre concerné (CJCE, 24 mai 2012, C-196/11 ; TUE, 12 novembre 2008, T-7/04,
Shaker/OHMI — Limifiana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker).

Le risque de confusion a été défini par la CJCE dans I'arrét Canon du 29 septembre
1998 comme étant «le risque que le public puisse croire que les produits ou services en
cause proviennent de la méme entreprise ou le cas échéant, d'entreprises économique-
ment lies». (C-39/97).

Bron: Receuil de propriété intellectuelle (2022) Centre for IT & IPLaw | KU LEUVEN



https://statics.stradalex.lu/pdf/signed/5648b6b9-ef66-48d4-81cb-cbb2ddbcc989.pdf

Van harmonisering naar harmonie?

‘ wetgevend kader

‘ geldigheid

‘ (registratie en beheer)
[

‘ beschermingsomvang

[
‘ convergentie in de praktijk
/
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