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1 ACHTERGROND

De bureaus voor intellectuele eigendom van het Netwerk voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
zetten hun samenwerking voort in het kader van de convergentie van praktijken op het gebied van merken en
modellen. Onlangs is overeenstemming bereikt over een aanvullend document over de gemeenschappelijke
praktijk op het gebied van merken, met als doel een gemeenschappelijke interpretatie te verschaffen van het
algemene begrip kwade trouw en van andere begrippen, met inbegrip van terminologie betreffende de
beoordeling ervan, alsook van factoren en scenario’s die relevant kunnen blijken bij de beoordeling.

Deze gemeenschappelijke praktik wordt via de onderhavige gemeenschappelike mededeling
bekendgemaakt teneinde de transparantie, rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor zowel onderzoekers als
gebruikers verder te vergroten.

De gemeenschappelijke praktijk biedt een reeks beginselen voor de beoordeling van kwade trouw bij
merkaanvragen, ongeacht het type procedure waarin de gemeenschappelijke praktijk wordt beoordeeld. De
specifieke kwesties die binnen en buiten het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke praktijk vallen,
worden beschreven in punt 1.3.

2 DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK

Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste elementen en de stellingen van de beginselen van de
gemeenschappelijke praktijk. De volledige tekst hiervan kunt u vinden aan het einde van deze
gemeenschappelijke mededeling.

BEGINSELEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK

SLEUTELBEGRIPPEN DIE IN GEVALLEN VAN KWADE TROUW VOORKOMEN

tEAN 1t

De termen “aanvrager”, “verzoeker”, “ouder recht”, “betwist merk”

Het inleidende deel bevat gemeenschappelijke opvattingen over bepaalde sleutelbegrippen die belangrijk
zijn bij het beoordelen of er sprake was van kwade trouw van de aanvrager bij het indienen van een
merkaanvraag. Meer in het bijzonder wordt ingegaan op de gemeenschappelijke opvattingen over de
begrippen “aanvrager”, “verzoeker”, “ouder recht” en “betwist merk”, die zijn ontwikkeld met het oog op een
geharmoniseerde en consistente toepassing van de beginselen van de gemeenschappelijke praktijk en om
gemeenschappelijke richtsnoeren te verstrekken over de wijze waarop deze begrippen moeten worden

opgevat.

HET ALGEMENE BEGRIP KWADE TROUW BIJ MERKAANVRAGEN

Gemeenschappelijke opvatting van het algemene begrip kwade trouw bij merkaanvragen en van
oneerlijke intentie; verschillende facetten van kwade trouw

Rekening houdend met het feit dat het begrip kwade trouw bij merkaanvragen op geen enkele wijze is
gedefinieerd, afgebakend of zelfs maar beschreven in de wetgeving inzake het Uniemerk, wordt in dit deel
beoogd om de gemeenschappelijke interpretatie van het algemene begrip kwade trouw bij merkaanvragen
te schetsen. Er wordt voortgebouwd op de centrale vooronderstelling in de jurisprudentie dat kwade trouw
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de aanwezigheid van een subjectieve motivatie van de merkaanvrager veronderstelt, namelijk een oneerlijke
intentie of een ander “sinister” en/of oneerlijk motief, dat normaliter zal worden vastgesteld aan de hand van
relevante, consistente en objectieve criteria. Aansluitend wordt een gemeenschappelijke interpretatie
gegeven aan het begrip “oneerlijke intentie”, waarbij wordt uitgelegd dat dit de hoeksteen is van het bestaan
van kwade trouw en een elementaire en verplichte factor die altijd moet worden onderzocht bij de beoordeling
van kwade trouw. Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt tussen twee niet-limitatieve facetten van
kwade trouw: 1) misbruik van het recht/de rechten van de derde partij: wanneer de aanvrager de belangen
van een specifieke derde partij op het oog heeft en 2) misbruik van het merkenstelsel: wanneer de aanvrager,
ook al is een specifieke derde niet het doelwit, het litigieuze merk heeft aangevraagd voor andere doeleinden
dan die welke binnen de wezenlijke functies van een merk vallen. Na een beschrijving van elk facet worden
illustratieve voorbeelden uit de jurisprudentie gegeven, waaronder enkele voorbeelden van zaken waarin,
gelet op de specifieke feiten van de zaak, kwade trouw niet werd vastgesteld.

ALGEMENE REGELS VOOR DE BEOORDELING VAN KWADE TROUW B1J MERKAANVRAGEN

Bewijslast in gevallen van kwade trouw; het relevante tijdstip om te bepalen of er sprake was van
kwade trouw; “de aanvrager” in gevallen van kwade trouw

Dit deel bevat de algemene regels voor de beoordeling van kwade trouw bij merkaanvragen. In de eerste
onderafdeling wordt bevestigd dat er een vermoeden van goede trouw van de aanvrager bestaat totdat het
tegendeel is bewezen en dat in gevallen van kwade trouw de bewijslast bij de verzoeker ligt. Vervolgens
wordt uitgelegd dat wanneer de verzoeker bewijsmateriaal heeft voorgelegd om de objectieve
omstandigheden te bewijzen op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat het betwiste merk te kwader
trouw is ingediend, het aan de aanvrager is om dit bewijsmateriaal te weerleggen, voordat een conclusie
over het bestaan van kwade trouw wordt getrokken. De tweede onderafdeling biedt een leidraad voor het
relevante tijdstip om te bepalen of er sprake was van kwade trouw, namelijk het tijdstip van indiening van de
inschrijvingsaanvraag. Niettemin kunnen feiten en bewijzen die dateren van vé6r of na de indiening ook door
de bevoegde autoriteiten in aanmerking worden genomen, aangezien ze nuttige aanwijzingen kunnen
bevatten voor de interpretatie van de bedoeling van de aanvrager op het moment van indiening van de
aanvraag. Er worden verschillende voorbeelden gegeven om dit beginsel te illustreren. De laatste
onderafdeling behandelt het onderwerp “de aanvrager” in zaken van kwade trouw. Naast het identificeren
van “de aanvrager” als elke rechts-/natuurlijke persoon die als zodanig wordt vermeld op het
aanvraagformulier, benadrukt deze onderafdeling het belang van het analyseren van de aanwezigheid van
een mogelijke band/verbondenheid tussen de aanvrager en elke andere natuurlijke/juridische persoon die
een reéel belang kan hebben bij het indienen van de merkaanvraag. Er zijn enkele illustratieve voorbeelden
uit de jurisprudentie opgenomen.

GEMEENSCHAPPELIJKE FACTOREN VOOR DE BEOORDELING VAN KWADE TROUW BI1J
MERKAANVRAGEN

Verplichte factor: oneerlijke intentie van de aanvrager; niet-verplichte factoren

Dit uitgebreide deel bevat een niet-uitputtende lijst van factoren uit de jurisprudentie die als nuttige leidraad
kunnen dienen bij de beoordeling van het mogelijke bestaan van kwade trouw bij merkaanvragen,
niettegenstaande het feit dat de beoordeling van kwade trouw geval per geval moet worden uitgevoerd. Er
zijn ook verschillende disclaimers opgenomen die algemeen van toepassing zijn op alle in dit deel genoemde
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factoren. Van alle factoren is er slechts één verplicht en deze moet aanwezig zijn in alle gevallen van kwade
trouw: de oneerlijke intentie van de aanvrager. Voor deze factor worden enkele illustratieve voorbeelden
gegeven van verschillende typen oneerlijke intentie met betrekking tot elk van de twee facetten. De tweede
onderafdeling bevat 11 niet-verplichte factoren die, afhankelijk van de omstandigheden van het geval,
relevante factoren kunnen zijn voor de beoordeling van kwade trouw. Vervolgens wordt een toelichting
gegeven op elke niet-verplichte factor, met relevante overwegingen waarmee de betrokken autoriteiten
rekening moeten houden. Ter referentie zijn voorbeelden uit de jurisprudentie opgenomen.

SCENARIO’S VAN KWADE TROUW BlJ MERKAANVRAGEN

Parasitair gedrag; schending van een fiduciaire relatie; defensieve registraties; herindiening;
speculatieve doeleinden / merk als een instrument voor rendementsverhoging

De “scenario’s van kwade trouw in merkaanvragen” hebben betrekking op concrete situaties waarin
verschillende factoren (die relevant zijn voor de beoordeling van kwade trouw), moeten voorkomen en op
elkaar inwerken om tot de conclusie te komen dat de aanvrager te kwader trouw was. In dit deel worden de
meest typische of opmerkelijke scenario’s beschreven — twee onder het facet verduistering van het recht/de
rechten van de derde partij (parasitair gedrag; schending van een fiduciaire relatie) en drie onder het facet
misbruik van het merkensysteem (defensieve registraties; herindiening; speculatieve doeleinden / merk als
een instrument voor rendementsverhoging). Bij elk scenario worden enkele voorbeelden uit de jurisprudentie
gepresenteerd om te illustreren hoe de factoren die hebben bijgedragen aan de vaststelling van kwade trouw
in die echte zaak, op elkaar inwerkten. Deze voorbeelden moeten worden gezien in samenhang met de
respectieve jurisprudentie en met de argumenten, feiten en bewijzen die daarin worden gepresenteerd.

OMVANG VAN EEN WEIGERING/DOORHALING WEGENS KWADE TROUW

Dit deel geeft richtsnoeren voor de omvang van een weigering/doorhaling wegens kwade trouw. Hierin wordt
vastgesteld dat er over het algemeen sprake zal zijn van kwade trouw met betrekking tot alle betwiste waren
en/of diensten waarvoor het betwiste merk is aangevraagd of ingeschreven. Na het “SKY”-arrest van het Hof
van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) is een gedeeltelijke weigering/doorhaling echter mogelijk.

3 TENUITVOERLEGGING

Zoals ook het geval was bij vorige gemeenschappelijke praktijken, treedt deze gemeenschappelijke praktijk in
werking binnen drie maanden na publicatie van de gemeenschappelijke mededeling. Nader details over de
tenuitvoerlegging van deze gemeenschappelijke praktijk zijn te vinden in de onderstaande tabel. Daarnaast
bevat de implementatietabel informatie over de bepalingen inzake kwade trouw van Richtliin (EU)
nr. 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing
van het merkenrecht der lidstaten, die door elke lidstaat is omgezet. Implementerende bureaus kunnen ervoor
kiezen op hun eigen website aanvullende informatie te verstrekken.

Lijst van implementerende bureaus

(*) Als er een discrepantie is tussen de vertaling van de documenten met de gemeenschappelijke
mededeling of de gemeenschappelijke praktijk in een van de officiéle talen van de Europese Unie en
de Engelse versie, prevaleert de laatstgenoemde.
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Te kwader trouw ingediende merkaanvragen

1 INLEIDING

1.1 Doel van dit document

Dit document over gemeenschappelijke praktijken stelt een gemeenschappelijke interpretatie vast van het
algemene begrip kwade trouw en van andere concepten - met inbegrip van terminologie — die verband houden
met de beoordeling ervan en van de factoren en scenario’s die relevant kunnen zijn bij de beoordeling. Het
dient als referentie voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), het Benelux-
Bureau voor de Intellectuele Eigendom en de bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten
(gezamenlijk aangeduid als de IE-bureaus van de lidstaten), voor gebruikersverenigingen (GV’s), en voor
aanvragers, verzoekers en hun vertegenwoordigers.

Dit document wordt op brede schaal en eenvoudig toegankelijk beschikbaar gesteld en biedt een heldere en
uitgebreide toelichting op de beginselen die ten grondslag liggen aan de nieuwe gemeenschappelijke praktijk.
Deze beginselen zijn bedoeld als algemeen toepasbare praktijk en gelden voor de overgrote meerderheid van
de gevallen. Hoewel de beoordeling van kwade trouw altijd per geval zal worden uitgevoerd, dienen de
beginselen als leidraad om ervoor te zorgen dat verschillende relevante autoriteiten, waaronder de IE-bureaus
van lidstaten, tot een vergelijkbaar en voorspelbaar resultaat komen.

Bovendien zijn de scenario’s en tabellen in dit document bedoeld om te laten zien hoe de verschillende
factoren die in echte EU-zaken naar voren kwamen op elkaar hebben ingewerkt en om de beginselen van de
gemeenschappelijke praktijk te illustreren. De tabellen moeten worden beschouwd in samenhang met de
bijbehorende Unierechtspraak en in verband met de daarin aangevoerde argumenten, feiten en bewijzen.

1.2 Achtergrond

De |IE-bureaus van de lidstaten en de GV’s werken sinds de oprichting van het Netwerk voor Intellectuele
Eigendom van de Europese Unie (*) (EUIPN) in 2011 actief samen om de praktijken op het gebied van merken
en modellen te convergeren. Middels het convergentieprogramma (2011-2015) werden zeven gebieden van
de merken- en modellenpraktijk geharmoniseerd. De gemeenschappelijke praktijken die als resultaat van het
programma zijn ontwikkeld (CP1-CP7), zijn in de hele EU op grote schaal geimplementeerd en zijn nu al een
aantal jaren van kracht.

In december 2015 hebben het Europees Parlement en de Raad het EU-hervormingspakket merkenrecht
vastgesteld. Het pakket bevatte twee wetgevingsinstrumenten, namelijk Verordening (EU) nr. 2017/1001 van
het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (UMV) en Richtliin (EU)
nr. 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing
van het merkenrecht der lidstaten (merkenrichtlijn).

Naast nieuwe bepalingen over materieelrechtelijke en procesrechtelijke kwesties is in de teksten een sterkere
rechtsgrondslag voor samenwerking vastgesteld. Op grond van artikel 151 van de UMV is samenwerking met
de IE-bureaus van de lidstaten ter bevordering van convergentie van praktijken en instrumenten op het gebied
van merken en modellen een kerntaak van EUIPO geworden. In artikel 152 van de UMV is uitdrukkelijk
bepaald dat middels deze samenwerking gemeenschappelijke normen moeten worden ontwikkeld en
gemeenschappelijke gebruiken moeten worden ingevoerd. Bovendien geven de artikelen 51 en 52 van de
merkenrichtlijn de IE-bureaus van de lidstaten de mogelijkheid om samen te werken bij de convergentie van
praktijken en instrumenten.

(*) Voorheen bekend als het Netwerk voor merken, tekeningen en modellen (TMDN).
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Op basis van dit wetgevingskader heeft de raad van bestuur van EUIPO in juni 2016 ingestemd met de
vaststelling van de Europese samenwerkingsprojecten. Met deze projecten wordt voortgebouwd op eerdere
successen en worden tegelijk processen verbeterd en de omvang van de samenwerking vergroot.

Op het gebied van convergentie, was er een project specifiek gericht op het vaststellen en analyseren van
potentiéle nieuwe harmonisatie-initiatieven. Bij dit project werden de praktijken van de |IE-bureaus van de
lidstaten op het gebied van merken en modellen geanalyseerd om te achterhalen op welke gebieden er sprake
was van divergentie en om, via een evaluatie van de vermoedelijke gevolgen, de haalbaarheid van de beoogde
reikwijdte, de bestaande wettelijke restricties, de belangstelling van gebruikers en de bruikbaarheid voor IE-
bureaus van de lidstaten, te bepalen op welke gebieden een gemeenschappelijke praktijk het nuttigst zou zijn
voor belanghebbenden van het EUIPN. Als gevolg van dit project werden vijf gemeenschappelijke praktijken
ontwikkeld en ingevoerd (CP8-CP12).

Vanwege hun specifieke bepalingen die samenwerking en convergentie van praktijken in het EU-recht
codificeren, bieden de artikelen 151 tot en met 152 van de UMV en de artikelen 51 en 52 van de merkenrichtlijn
een duidelijk mandaat voor verdere vooruitgang. Daarom is in juli 2020 het project Convergentieanalyse
hervat, om zo de nieuwe convergentieprojecten die het best tegemoet kunnen komen aan de behoeften en
belangen van de Europese IE-gemeenschap te identificeren en definiéren.

‘CP13 — Te kwader trouw ingediende merkaanvragen’ was het eerste convergentieproject dat op basis van de
Convergentieanalyse 2.0 voor uitrol werd aanbevolenen het dertiende in totaal.

CP13: Te kwader trouw ingediende merkaanvragen

Het begrip kwade trouw komt voor in overweging 29 en in verschillende bepalingen van de merkenrichtlijn (3),
namelijk: artikel 4, lid 2, als verplichte absolute nietigheidsgrond en als facultatieve absolute weigeringsgrond,;
artikel 5, lid 4, punt c), als facultatieve relatieve weigerings- of nietigheidsgrond en artikel 9, lid 1, betreffende
de niet-toepasselijkheid van het gedogen wanneer het bestreden merk te kwader trouw is gedeponeerd.

Daarnaast introduceerde artikel 45 van de merkenrichtlijn de verplichting voor alle lidstaten om te zorgen voor
snelle administratieve doorhalingsprocedures (nietigheid en verval) bij hun kantoren. Het gecombineerde
effect van artikel 4, lid 2en de artikelen 45 en 54 van de merkenrichtlijn was dat het voor alle IE-bureaus van
de lidstaten verplicht zou worden om kwade trouw uiterlijk op 14 januari 2023 als een absolute
nietigheidsgrond te beoordelen.

Bovendien bleek uit de analyse van dit onderwerp dat er onder de IE-bureaus van de lidstaten die al gevallen
van kwade trouw hadden beoordeeld geen sprake was van een uniforme aanpak. De merkenrichtlijn bevat
geen definitie van wat als kwade trouw moet worden aangemerkt, noch een indicatie van de factoren die in
aanmerking kunnen worden genomen om te concluderen dat een aanvrager bij het indienen van een
merkaanvraag te kwader trouw handelde. Ondanks het feit dat de Unierechtspraak in dit opzicht enige houvast
bood, zorgden uiteenlopende interpretaties voor aanzienlijke uitdagingen voor houders van rechten die hun
merken in meer rechtsgebieden wilden beschermen.

(?) Voor meer informatie over de procedures waarin de IE-bureaus van de lidstaten kwade trouw beoordelen, zie de
overzichtstabel implementatie CP13, te vinden via:
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview of implementations of the CP13 Common_Practi
ce.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71
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In het licht van het bovenstaande is het CP13-project in mei 2021 goedgekeurd en in september 2021 van
start gegaan. Het project heeft tot doel de praktijken van de IE-bureaus van de lidstaten die reeds kwade trouw
hebben beoordeeld te harmoniseren en een op elkaar afgestemde praktijk te creéren voor die IE-bureaus van
de lidstaten die pas na de omzetting van artikel 45 van de merkenrichtlijn voor het eerst zouden beginnen met
het beoordelen van kwade trouw. De projectwerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de IE-bureaus
van de lidstaten, het EUIPO en de GV'’s, heeft in de loop van twee jaar nauw samengewerkt om een reeks
gemeenschappelijke beginselen te ontwikkelen op basis van vaste rechtspraak en bestaande praktijken,
waarbij rekening is gehouden met de feedback van de belanghebbenden van de EUIPN. Het resultaat van de
gezamenlijke inspanning van het EUIPN is de in dit document beschreven gemeenschappelijke praktijk.

1.3 Toepassingsgebied van de praktijk
Deze gemeenschappelijke praktijk biedt een reeks beginselen voor de beoordeling van kwade trouw bij
merkaanvragen, ongeacht het type procedure waarin de gemeenschappelijke praktijk wordt beoordeeld.

De volgende punten vallen binnen het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke praktijk CP13:

. overeenstemming over een gemeenschappelijke interpretatie van het algemene begrip kwade trouw bij
merkaanvragen;

. overeenstemming over een gemeenschappelijke interpretatie van andere begrippen, met inbegrip van
terminologie, die verband houden met de beoordeling van kwade trouw en een aantal scenario’s; en

. overeenstemming over gemeenschappelijke factoren voor de beoordeling van kwade trouw bij
merkaanvragen.

De volgende aspecten vallen buiten het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke praktijk CP13:

. Het specifieke soort procedure (onderzoek, oppositie of doorhaling (3)) waarbinnen kwade trouw moet
worden beoordeeld. De mogelijkheid om kwade trouw in verschillende soorten procedures te
beoordelen, is vastgelegd in de merkenrichtlin en kan daarom niet in de hele EU worden
geharmoniseerd. Bijgevolg moet de gemeenschappelijke praktijk worden toegepast op alle soorten
procedures waari het nationale recht voorziet in de beoordeling van kwade trouw, met inbegrip
van — maar niet beperkt tot — procedures tot nietigverklaring van een merk op absolute gronden.

o De beoordeling als zodanig, in het kader van een procedure wegens kwade trouw, van: 1)
gelijkheid/overeenstemming tussen het bestreden merk en het/de oudere recht(en); 2)
gelijkheid/overeenstemming van de waren of diensten; 3) gevaar voor verwarring; 4) onderscheidend
vermogen van het recht, door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, bekendheid en algemene
bekendheid van het recht; en 5) normaal gebruik van het recht. Deze zaken vallen binnen het
toepassingsgebied van de gemeenschappelijke praktijk voor zover zij verband houden met, of factoren
vormen voor, de beoordeling van kwade trouw, maar de beoordeling ervan als zodanig valt buiten het
toepassingsgebied.

. De beoordeling als zodanig onder artikel 5, lid 3, punt b), van de merkenrichtlijn, aangezien dit een
afzonderlijke grond voor weigering of nietigheid vormt en is onderworpen aan de eigen formele en
materiéle vereisten.

o De beoordeling als zodanig onder artikel 5, lid 2, punt d) en artikel 9, lid 1, van de merkenrichtlijn.

(%) Het begrip ‘annulering’ wordt in dit document gebruikt als een ruimer begrip die alle procedures tot nietigverklaring en
vervallenverklaring omvat. Dit is om verwarring bij de toepassing van de beginselen van deze gemeenschappelijke praktijk
te voorkomen, aangezien in de wetgeving van sommige lidstaten de begrippen nietigverklaring en vervallenverklaring zijn
samengevoegd tot het begrip ‘vervallenverklaring’ (bijv. in de wetgeving van Zweden).
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. De beschrijving van de wettelijke beperkingen die de uitvoering door een bepaald IE-bureau van een
lidstaat verhinderen.
. Het opstellen van een uitputtende of aanbevolen lijst van de soorten bewijsmateriaal die moeten worden

ingediend in procedures wegens kwade trouw.

2 DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK

2.1 Sleutelbegrippen die in gevallen van kwade trouw voorkomen

Unierechtspraak inzake kwade trouw bij merkaanvragen is zeer divers en complex. Deze gemeenschappelijke
praktijk bevat daarom gemeenschappelijke opvattingen over bepaalde sleutelbegrippen die belangrijk zijn bij
het beoordelen of er sprake was van kwade trouw van de aanvrager bij het indienen van een merkaanvraag.
Ze zijn ontwikkeld om een geharmoniseerde en consistente toepassing van de beginselen van de
gemeenschappelijke praktijk te garanderen en gemeenschappelijke richtsnoeren te geven over hoe deze
begrippen door de verschillende belanghebbenden moeten worden geinterpreteerd.

Daarnaast moeten, tenzij anders vermeld, de volgende algemene opmerkingen in aanmerking worden
genomen bij het lezen van de gemeenschappelijke praktijk.

. Het begrip ‘aanvrager dient te worden gelezen als ‘de aanvrager van de inschrijving van het
bestreden merk’ (%).

. Het begrip ‘verzoeker’ verwijst naar ‘de indiener van een verzoek tot doorhaling of de insteller van
een oppositie tegen het bestreden merk alsmede iedere persoon die opmerkingen indient’.

. Het begrip ‘ouder recht’ dient te worden gelezen als ‘elk recht of ander legitiem belang dat kan worden

aangevoerd in zaken van kwade trouw, ongeacht de aard die dit recht kan hebben of de
rechtsgrondslag waarop dit legitieme belang kan worden beschermd. Bijvoorbeeld een geregistreerd
merk, een aangevraagd merk, een niet-geregistreerd merk/teken (°), een naam van een bekend
persoon (%), een bedrijffsnaam (), enz.” Hoewel het begrip ‘ouder recht betrekking heeft op
geregistreerde merken, kan ook het begrip ‘oudere geregistreerde merken’ worden gebruikt (8) om te
verwijzen naar dit type ouder recht.

. Het begrip ‘bestreden merk’ zal worden gebruikt om te verwijzen naar ‘het merk waarvan wordt
beweerd dat het te kwader trouw is aangevraagd’.

2.2 Het algemene begrip kwade trouw bij merkaanvragen

Het begrip kwade trouw bij merkaanvragen wordt in de Uniemerkenwetgeving op geen enkele manier
gedefinieerd, afgebakend of zelfs maar beschreven. Richtsnoeren met betrekking tot de betekenis en het
toepassingsgebied ervan moeten daarom worden afgeleid uit de Unierechtspraak.

Zoals het Hof van Justitie (HJ) heeft verklaard, is kwade trouw een autonoom begrip van het Unierecht, dat in
de EU een eenvormige uitlegging moet krijgen (°). Op basis van vaste Unierechtspraak (1°) en de gebruikelijke

(%) Zie subparagraaf 2.3.3 voor meer informatie over de interpretatie van het begrip ‘aanvrager’ in de context van kwade
trouw.

(%) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (afb.), EU:T:2021:257; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

(6) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saverurs (afb.), EU:T:2021:219.
(") 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (afb.), EU:T:2019:538.

(8) Met name in subparagraaf 2.5.2.2 over ‘opnieuw indienen’.

(°) 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, punt 29.

(*9) Bij het komen tot een gemeenschappelijke interpretatie van het algemene begrip ‘kwade trouw bij merkaanvragen’ is
acht geslagen op de navolgende Unierechtspraak: Conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 12/03/2009, C-529/07,
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betekenis van kwade trouw in het dagelijkse taalgebruik, veronderstelt het algemene begrip kwade trouw bij
merkaanvragen de aanwezigheid van een subjectieve motivatie bij de merkaanvrager, namelijk een oneerlijke
intentie of een ander ‘sinister’ of oneerlijk motief, dat normaliter zal worden vastgesteld aan de hand van
relevante, consistente en objectieve criteria. Dit begrip heeft dus betrekking op gedrag dat afwijkt van
geaccepteerde principes van ethisch gedrag of eerlijke commerciéle en zakelijke praktijken, dat kan worden
vastgesteld door de objectieve feiten van een geval te toetsen aan dergelijke normen. Het kan echter niet
worden begrensd tot een beperkte categorie van specifieke omstandigheden.

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat het algemene begrip kwade trouw moet worden uitgelegd in het
licht van de specifieke context van het merkenrecht, namelijk die van het handelsverkeer (11). In dat verband
is het ook belangrijk te onderstrepen dat het merkenrecht met name tot doel heeft bij te dragen tot het systeem
van onvervalste mededinging in de EU, waarin elke onderneming, om met de kwaliteit van haar waren of
diensten klanten aan te trekken en te behouden, als merk tekens moet kunnen laten inschrijven die de
consument in staat stellen deze waren of diensten zonder enige mogelijkheid tot verwarring te onderscheiden
van andere waren of diensten, die een andere oorsprong hebben (*?).

Bovendien moet ook het tweeledige doel van het merkenrecht in aanmerking worden genomen, te weten: 1)
het beschermen van consumenten door te dienen als een schakel in de informatievoorziening en hen een
middel te bieden om alternatieve waren of diensten te overwegen en daaruit een keuze te maken; en 2) het
stimuleren en belonen van de investering die een merk heeft gedaan in de kwaliteit, kenmerken en andere
aspecten van zijn waren of diensten.

In het licht van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van kwade trouw zonder
oneerlijke intentie en dat deze subjectieve motivatie van de aanvrager objectief moet worden bepaald (*3). Om
te kunnen vaststellen dat er sprake is van kwade trouw, moet er dus sprake zijn van: a) een handeling van de
aanvrager waaruit duidelijk blijkt dat hij bij de indiening van de merkaanvraag met oneerlijke intentie heeft
gehandelden b) een objectieve maatstaf aan de hand waarvan een dergelijke handelwijze kan worden
beoordeeld en vervolgens als kwade trouw kan worden aangemerkt. Elk beroep op kwade trouw moet worden
geanalyseerd aan de hand van een algehele beoordeling van alle feitelijke omstandigheden die relevant zijn
voor het specifieke geval (14).

Er moet worden opgemerkt dat er sprake is van oneerlijke intentie bij de aanvrager van het merk in, in ieder
geval, maar niet beperkt tot, die situaties waarin uit de relevante, consistente en objectieve omstandigheden
van het specifieke geval blijkt dat de aanvraag om inschrijving van het merk is ingediend:

a) met de bedoeling om, op een manier die niet strookt met eerlijke praktijken, de belangen van een
specifieke derde te ondermijnenen niet met de bedoeling om eerlijk zaken te doen; of

Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, punt 60; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (afb.), EU:C:2019:724, punt 45;
29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punt 74; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punt 28; 14/05/2019,
T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punt 23; 19/10/2022, T-466/21, Lio (afb.) / El Lio (afb.) e.a., EU:T:2022:644, punt 29.
(1) 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punt 74.

(*2) 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punt74; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (afb.),
EU:T:2021:219, punt22; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (afb.), EU:C:2019:724, punt 45; 06/07/2022,
T-250/21, Nehera (afb.), EU:T:2022:430, punt 24.

(*3) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punt 42; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (afb.),
EU:C:2019:724, punt 47; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punt 33.

(**) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (afb.), EU:T:2021:257, punt 48.
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b) met de bedoeling om, zonder tegen een bepaalde derde gericht te zijn, een exclusief recht te verkrijgen
voor andere doeleinden dan die tot de functies van een merk behoren, in het bijzonder de wezenlijke
functie van herkomstaanduiding (*5).

Op basis van het bovenstaande en gezien het feit dat het oneerlijke opzet van de aanvrager de hoeksteen is
van het bestaan van kwade trouw, wordt dit beschouwd als een fundamentele en verplichte factor van kwade
trouw, die altijd moet worden onderzocht bij de beoordeling van kwade trouw. Daarom is het opgenomen in
de lijst van gemeenschappelijke factoren in paragraaf 2.4 — subparagraaf 2.4.1.1.

221 Verschillende facetten van kwade trouw

Rekening houdend met de situaties waarin — volgens de Unierechtspraak — sprake kan zijn van een oneerlijke
intentie van de aanvrager (zie vorige paragraaf), is het duidelijk dat een aanvrager te kwader trouw kan
handelen in gevallen waarin de handeling gericht was tegen de belangen van een bepaalde derde, zoals een
concurrent of een zakenpartner (16), maar ook in gevallen waarin de aanvraag werd ingediend om misbruik te
maken van het merkenstelsel. Daarom kunnen voor de toepassing van dit document de volgende twee
facetten van kwade trouw worden onderscheiden:

a) onrechtmatige toe-eigening van het/de recht(en) van de derde: wanneer de aanvrager zich richt op de
belangen van een bepaalde derde;

b) misbruik van het merkenstelsel: wanneer de aanvrager, ook al richt hij zich niet op een bepaalde derde,
het bestreden merk heeft aangevraagd voor andere doeleinden dan die binnen de wezenlijke functies
van een merk vallen.

Hoewel dit document alleen de bovengenoemde twee facetten behandelt, kan niet worden uitgesloten dat
andere facetten worden vastgesteld, met name in toekomstige Unierechtspraak. Daarom moet in het kader
van de zich ontwikkelende rechtspraak rekening worden gehouden met deze kwestie.

2.2.1.1 Onrechtmatige toe-eigening van het/de recht(en) van de derde

Het facet onrechtmatige toe-eigening van het/de recht(en) van een derde is per definitie gericht tegen een
derde. De relevante autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, kunnen dit facet tegenkomen
wanneer de aanvrager van een bestreden merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend
met het doel om eerlijk aan de handel deel te nemen, maar met het opzet om, op een wijze die niet strookt
met de eerlijke gebruiken, afbreuk te doen aan de belangen van een derde (17).

De zaken die onder dit facet vallen worden daarom gekenmerkt door een combinatie van objectieve
omstandigheden waarin, naast andere factoren die relevant zijn voor het specifieke geval, de aanvrager, met
kennis of veronderstelde kennis van het/de bestaande recht(en) van de derde, de aanvraag voor het bestreden
merk heeft ingediend zonder de toestemming van de derde daarvoor te hebben verkregen en met het opzet
om zich het eigendom van het/de oudere recht(en) van die derde ongerechtvaardigd toe te eigenen (subjectief
element).

(15) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (afb.), EU:C:2019:724, punt 46; 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource2India
(afb.), EU:C:2019:961, punt 61; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punt 75.

(1%) 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (afb.), EU:T:2019:538.

(17) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (afb.), EU:C:2019:724, punt 46.
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Voorbeelden van gevallen waarin sprake was van onrechtmatige toe-eigening van het/de recht(en) van de
derde zijn onder meer Simca (*8), Gruppo Salini (1°), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e.a. (2°) en NEYMAR (2%).
Voorbeelden van gevallen waarin, gelet op de specifieke feiten van de zaak, geen kwade trouw werd
vastgesteld, zijn daarentegen onder meer Nehera (??), CIPRIANI/CIPRIANI (23) en Bigab (?4).

Tot slot verwijzen we naar subparagraaf 2.5.1. voor informatie over de meest typische of opmerkelijke
voorbeelden van scenario’s met betrekking tot dit facet.

2.2.1.2 Misbruik van het merkenstelsel

Bepalingen inzake kwade trouw voldoen ook aan de doelstelling van algemeen belang inzake het voorkomen
van inschrijvingen van merken die onrechtmatig zijn. Dergelijke registraties zijn in strijd met het beginsel dat
het merkenrecht niet van toepassing is op onrechtmatige praktijken van de aanvrager die ertoe leiden dat het
doel van de betreffende wetgeving niet kan worden bereikt (*°). Daarom is het in gevallen van misbruik van
het merkenstelsel niet noodzakelijk dat de aanvrager, op het moment dat de merkaanvraag werd ingediend,
zich tegen een specifieke derde heeft gericht (25).

In het licht van het voorgaande moeten de volgende elementen worden vastgesteld om tot de conclusie te
komen dat er sprake is van kwade trouw in deze context. Ten eerste moet er sprake zijn van een combinatie
van objectieve omstandigheden waarin, ondanks de formele naleving van de voorwaarden van de
merkenregels, het doel van die regels niet is behaald (objectief element). Ten tweede moet er sprake zijn van
een opzet om voordeel te halen uit deze regels door kunstmatig de voorwaarden te creéren die zijn vastgelegd
voor het verkrijgen of behouden van dit voordeel (?”) (subjectief element).

Met betrekking tot het subjectieve element moet uit een aantal objectieve factoren blijken dat het wezenlijke
doel van de strategie/handelingen/gedragingen van de aanvrager erin bestond een ongerechtvaardigd
voordeel uit de merkenregels te verkrijgen (%8).

Voorbeelden van gevallen waarin sprake was van misbruik van het merkenstelsel zijn onder meer LUCEO (%9),
MONOPOLY (%) en TARGET VENTURES (31). Voorbeelden van gevallen waarin, gelet op de specifieke feiten
van de zaak, geen kwade trouw is vastgesteld, zijn daarentegen onder meer Pelikan (32) en VOODOO (32). De
navolgende definitieve beslissingen van de kamers van beroep (KvB) van het EUIPO kunnen dienen als

(18) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

(1°) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

(%°) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357.

(%) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329.

(??) 06/07/2022, T-250/21, Nehera (afb.), EU:T:2022:430.

(?%) 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458.

(%) 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77.

(#®) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punt 33 (en de daarin aangehaalde
rechtspraak).

(%) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punt 28.

(?7) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punt 52; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punt 72;
21/07/2005, C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, EU:C:2005:491, punt 39; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon,
EU:T:2022:530, punt 37.

(?8) Conclusie van advocaat-generaal Kokott van 04/04/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (afb.), EU:C:2019:287,
punt 31.

(?°) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.

(30) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

(3%) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

(32) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:6809.

(3%) 18/11/2014, T-50/13, VOODOO, EU:T:2014:967.
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illustratieve, niet-bindende voorbeelden: DEVICE OF A BANKSY’S MONKEY (afb.) (34, intel inside (afb.) (3°)
en baoli BEACH (afb.) (3¢).

Tot slot verwijzen we naar subparagraaf 2.5.2. voor informatie over de meest typische of opmerkelijke
voorbeelden van scenario’s met betrekking tot dit facet.

2.3 Algemene regels voor de beoordeling van kwade trouw bij merkaanvragen

2.3.1 Bewijslast in gevallen van kwade trouw

Om te beginnen moet worden opgemerkt dat, zoals duidelijk blijkt uit de Unierechtspraak (37), er een
vermoeden van goede trouw van de aanvrager bestaat totdat het tegendeel wordt bewezen. Zo is het in
nietigheidsprocedures aan de verzoeker om de omstandigheden aan te tonen die de conclusie staven dat de
aanvrager van het merk bij het indienen van de aanvraag voor inschrijving van dat merk te kwader trouw heeft
gehandeld (38). Het is dus aan de verzoeker om de objectieve omstandigheden die het mogelijk maken om te
concluderen dat een bestreden merk te kwader trouw werd ingediend, te bewijzen (%°). Hieruit volgt dat de
bewijslast in eerste instantie bij de verzoeker ligt.

Wanneer de relevante autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, echter tot de conclusie
komen dat de objectieve omstandigheden van het specifieke geval zullen leiden tot de weerlegging van het
vermoeden van goede trouw, is het aan de aanvrager om aannemelijke verklaringen te geven over de
doelstellingen en de commerciéle logica die met de aanvraag tot inschrijving van dat merk worden nagestreefd.
Dit brengt een verschuiving in de bewijslast en het aandragen van argumenten met zich mee (*°). De reden
voor deze verschuiving is dat het de aanvrager is die het best in staat is om de relevante autoriteiten, met
inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, informatie te verstrekken over zijn opzet op het moment van de
aanvraag tot inschrijving van het merk in kwestieen om hen tevens dat bewijsmateriaal te verstrekken dat hen
ervan kan overtuigen dat deze opzet, ondanks het bestaan van voornoemde objectieve omstandigheden,
rechtmatig was (*1).

Bovendien mag uit het zwijgen van de aanvrager geen kwade opzet worden afgeleid. Als het bewijsmateriaal
van de verzoeker echter voldoende overtuigend is om het vermoeden te weerleggen dat de aanvraag te
goeder trouw werd ingediend en de aanvrager geen uitleg of bewijsmateriaal indient, zal worden
geconcludeerd dat er sprake is van kwade trouw (42).

Het is ook mogelijk dat bewijsmateriaal dat het oneerlijke opzet van de aanvrager bewijst, door de aanvrager
zelf wordt ingediend. In dergelijke gevallen kan de aanvrager onbewust bijdragen aan de weerlegging van het

(34) 25/10/2022, EUIPO KvB R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY’S MONKEY (afb.)

(3%) 15/11/2021, EUIPO KvB R 2911/2019-5, intel inside (afb.)

(36) 20/01/2022, EUIPO KvB R 223/2021-2, baoli BEACH (afb.)

(87) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punt 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR
e.a., EU:T:2019:357, punt 34.

(%8) 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, punt 17; 08/03/2017, T-23/16, Formata (afb.), EU:T:2017:149, punt 45;
06/07/2022, T-250/21, Nehera (afb.), EU:T:2022:430, punt 34; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, punt 56.
(3%) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punt 42.

(*°) Dit betekent dat, wanneer de verzoeker bewijsmateriaal heeft voorgelegd om de objectieve omstandigheden te
bewijzen op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat het bestreden merk te kwader trouw is ingediend, het aan de
aanvrager is om tegenbeuwijs te leveren, voordat wordt vastgesteld of er sprake is van kwade trouw.

(*1) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, Ann TAYLOR/ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punten 36-37; 21/04/2021, T-663/19,
MONOPOLY, EU:T:2021:211, punten 43-44; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, punt 32-33; 18/01/2023,
T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, punt 66.

(*?) De volgende definitieve beslissing van de kamer van beroep van EUIPO kan dienen als een illustratief niet-bindend
voorbeeld: 20/12/2022, EUIPO KvB R 2108/2018-2, Wong lo kat punten 50 en 67.

Gemeenschappelijke praktijk 8



. 'EUIPN

Te kwader trouw ingediende merkaanvragen

vermoeden van goede trouw. Zo heeft het Hof in de zaken MONOPOLY en TARGET VENTURES de kwade
trouw grotendeels vastgesteld op grond van het feit dat de aanvrager toegaf dat hij het moeten aandragen van
bewijs van gebruik van het merk wilde vermijden en de respijttermijn van vijf jaar wilde verlengen (“%) of de
bescherming van een ander merk wilde versterken, zonder het opzet te hebben het bestreden merk op een
wijze te gebruiken die onder de functies van een merk valt (*4).

Ten slotte is het vraagstuk van het bewijs dat in gevallen van kwade trouw moet worden overgelegd een
verdere uitdaging. Gelet op de ruime reikwijdte van deze kwestie en het sterke verband ervan met de feitelijke
omstandigheden van de individuele zaak, is het echter niet mogelik om een uitputtende lijst van
bewijsmiddelen die moeten worden overgelegd om het bestaan van kwade trouw aan te tonen, dan wel om
een lijst van aanbevolen bewijsmiddelen die in alle zaken over kwade trouw moeten worden overgelegd, op
te stellen. Onderstreept moet worden dat de partijen vrij kunnen kiezen welk bewijsmateriaal zij aan de
bevoegde autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, willen voorleggenen dat de
beoordeling daarvan altijd aan hen blijft. In het algemeen is er geen beperking die inhoudt dat bepaalde feiten
alleen met specifieke bewijsmiddelen kunnen worden vastgesteld en bewezen. Eventuele bewijsstukken die
relevant zijn voor een specifiek geval van kwade trouw kunnen worden ingediend door de aanvrager of
verzoeker en moeten alle in aanmerking worden genomen door de relevante autoriteiten, met inbegrip van IE-
bureaus van de lidstaten. De gemeenschappelijke praktijk/gemeenschappelijke aanbevelingen CP12 — Bewijs
in beroepsprocedures inzake merken: indiening, structuur en presentatie van bewijsmateriaal, en behandeling
van vertrouwelilk bewijsmateriaal (*°) kunnen, in de vorm van niet-bindende richtsnoeren, echter dienen als
referentiepunt voor alle belanghebbenden. Dit geldt in het bijzonder voor paragraaf 3.1.1 — Overlegging van
documenten en bewijsstukken, waarin een niet-uitputtende lijst wordt gegeven van de bewijsmiddelen die in
merkenprocedures kunnen worden aangevoerd, waaronder in gevallen van kwade trouw. Belanghebbenden
kunnen de CP12-aanbevelingen die zij nuttig en van toepassing achten in een specifiek geval van kwade
trouw, gebruiken en overnemen.

2.3.2 Het relevante tijdstip voor het vaststellen of er sprake is van kwade trouw

Zoals vermeld in paragraaf 2.2, veronderstelt kwade trouw de aanwezigheid van een subjectieve motivatie bij
de merkaanvrager (#6). Dit betekent dat voor de beoordeling van kwade trouw een analyse van het gedrag van
de aanvrager van de inschrijving van het merk (*7) vereist is om de aan- of afwezigheid van oneerlijke intentie
vast te stellen.

Het is belangrijk hierbij in gedachten te houden dat het relevante tijdstip om te bepalen of er sprake was van
kwade trouw van de kant van de aanvrager, het tijdstip van indiening van de registratieaanvraag is (“8). In het
geval van internationale registraties komt dit overeen met de datum waarop de Europese Unie of de
betreffende lidstaat werd aangewezen (*°). Bijgevolg moet een merk dat te kwader trouw is aangevraagd, te
allen tijde en ongeacht of het is overgedragen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, nog altijd worden
geacht te kwader trouw te zijn aangevraagd op de datum van indiening. Indien er naderhand een overdracht
van het merk heeft plaatsgevonden, zou bij de beoordeling van de kwade trouw dus in principe rekening

(#3) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

(#4) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

(*°) De IE-bureaus van de lidstaten die CP12 in hun praktijk hebben toegepast zijn terug te vinden in deze tabel.

(*6) Conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, punt 60.
(*") 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (afb.), EU:T:2021:364, punt 38.

(*8) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punt 35; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND,
EU:T:2015:115, punt 66; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punten 33-34.

(*°) 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (afb.), EU:T:2021:364, punt 38.
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moeten worden gehouden met het opzet van de aanvrager (3°) en niet met dat van de huidige houder (5), die
het merk na de indieningsdatum heeft verkregen. Bij de beoordeling van kwade trouw, zoals vermeld in
subparagraaf 2.3.3, moet echter ook de band tussen de aanvrager en de huidige eigenaar worden
geanalyseerd (%2). Niettemin kunnen feiten en bewijzen die dateren van voor of na de indiening ook door de
relevante autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, in aanmerking worden genomen,
aangezien ze nuttige aanwijzingen kunnen bevatten voor de interpretatie van de bedoeling van de aanvrager
op het moment van indiening van de aanvraag (*). Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om informatie over de
omstandigheden die voortvloeien uit de voorrangsdatum van het bestreden merk (34), om of er in een lidstaat,
in het EUIPO of in een andere jurisdictie een ouder recht bestaat, om de omstandigheden waaronder dit merk
is aangemaakt en het gebruik ervan sinds die aanmaak, dan wel om of de aanvrager het merk sinds de
inschrijving ervan heeft gebruikt.

2.3.3  ‘De aanvrager’ in gevallen van kwade trouw

Bij het beoordelen van kwade trouw bij merkaanvragen is het belangrijk om, alvorens het gedrag van de
aanvrager te analyseren, vast te stellen wie de natuurlijke/juridische persoon was die de registratie van het
bestreden merk heeft aangevraagd (%°).

Het is in dit kader duidelijk dat elke natuurlijke of rechtspersoon die als aanvrager op het aanvraagformulier
wordt genoemd, als zodanig zal worden beschouwd. Om te beoordelen of er sprake is van een oneerlijke
intentie van de aanvrager bij het indienen van de merkaanvraag, moet echter ook rekening worden gehouden
met de aanwezigheid van een mogelijke band tussen de aanvrager (°) en een andere rechts-/natuurlijke
persoon die een reéel belang kan hebben bij het indienen van deze merkaanvraag. Bij deze analyse moet in
voorkomend geval rekening worden gehouden met informatie voorafgaand aan of na de indiening, zoals
beschreven in subparagraaf 2.3.2. Anders zouden bepalingen over kwade trouw heel gemakkelijk te omzeilen
zijn.

De relevante autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, kunnen bijvoorbeeld te maken

krijgen met een situatie waarin de aanvrager verbonden is met de volgende persoon:

. een rechtspersoon die tot hetzelfde concern behoort als de aanvrager (°7);
. een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met de aanvrager heeft gesloten (bv. om in
eigen naam een merkaanvraag in te dienen);

(%9) zie subparagraaf 2.3.3 voor meer informatie over de interpretatie van het begrip ‘aanvrager’ in de context van kwade
trouw.

(°1) 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/ CIPRIANI, EU:T:2017:458; 16/06/2021,T-678/19, Enterosgel (afb.), EU:T:2021:364,
punt 38.

(%?) Zie subparagraaf 2.3.3 voor meer informatie over de interpretatie van het begrip ‘aanvrager’ in de context van kwade
trouw.

(%) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punt 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN
TAYLOR/ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punt 126; 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT
(afb.), EU:T:2017:335, punt 41.

(®% 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punten 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530,
punten 35-37.

(%%) 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (afb.), EU:T:2021:364, punt 38.

(%) Die als zodanig genoemd staat in het aanvraagformulier.

(57) 13/07/2022, T-287/21, Salatina / Salatina (afb.) e.a., EU:T:2022:441, punten 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-284/21,
RENCKI HRAM/RENSKI HRAM (afb.) e.a., EU:T:2022:439, punten 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-283/21, Talis / Talis e.a.,
EU:T:2022:438, punten 56, 70, 77-78.
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. een rechtspersoon waarin de aanvrager een functie bekleedde/bekleedt (bv. de algemeen directeur of
de belangrijkste belanghebbende) (%8); enz.

Gezien de verschillende vormen die deze band in de praktijk kan aannemen, moet dit per geval beoordeeld
worden.

2.4 Gemeenschappelijke factoren voor de beoordeling van kwade trouw bij merkaanvragen

Om vast te stellen of de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag te kwader trouw was, moet
er een algehele beoordeling plaatsvinden, waarbij alle relevante factoren van de desbetreffende zaak
betrokken moeten worden (5°). Dit betekent dat beoordelingen van kwade trouw per geval moeten worden
uitgevoerd.

Hoewel het bestaan van kwade trouw zal afhangen van de individuele feiten van het relevante geval, bevat
deze gemeenschappelijke praktijk een niet-limitatieve lijst van factoren die als nuttige leidraad kunnen dienen
bij het beoordelen van het mogelijke bestaan van kwade trouw bij merkaanvragen.

De onderstaande lijst van factoren bestaat uit de meest voorkomende voorbeelden uit de Unierechtspraak.
Slechts één van de factoren wordt als verplicht beschouwd — de oneerlijke intentie van de aanvrager (5°) — en
deze moet dus aanwezig zijn in alle gevallen van kwade trouw.

Verder is het belangrijk op te merken dat de onderstaande lijst niet het relatieve belang van elke factor
weergeetft.

Tot slot is het belangrijk te benadrukken dat, hoewel sommige van de hieronder opgesomde factoren -
afhankelijk van de omstandigheden van het geval - relevante factoren kunnen zijn voor de beoordeling van
kwade trouw, van de verzoeker die zich beroept op de grond kwade trouw niet mag worden verlangd dat hij
bijvoorbeeld het bestaan van verwarringsgevaar zoals onder artikel 5, lid 1, onder b, van de merkenrichtlijn (6),
of de reputatie van het oudere recht (62) aantoont op dezelfde manier als verlangd wordt in de procedure op
grond van artikel 5, lid 3, punt a), van de merkenrichtlijn.

2.4.1  Verplichte factor

2.4.1.1 Oneerlijk opzet van de aanvrager

Het oneerlijke opzet van de aanvrager is een essentiéle voorwaarde voor het vaststellen van kwade trouw.
Zoals in paragraaf 2.2 is uitgelegd, veronderstelt het algemene begrip kwade trouw bij merkaanvragen de
aanwezigheid van een subjectieve motivatie bij de merkaanvrager, namelijk een oneerlijke intentie of een
ander ‘sinister’ of oneerlijk motief, dat normaliter zal worden vastgesteld aan de hand van relevante,
consistente en objectieve criteria. Om die reden en gezien het feit dat het oneerlijke opzet van de aanvrager
de hoeksteen is van het bestaan van kwade trouw, wordt dit beschouwd als een fundamentele en verplichte
factor van kwade trouw, die altijd moet worden onderzocht en vastgesteld bij de beoordeling van kwade trouw.

(%8) 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, punten 48-49.

(5°) 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, punten 36, 37; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON
(afb.), EU:C:2019:724, punt 47; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punt 37; 15/02/2023, T-684/21,
MOSTOSTAL, EU:T:2023:68, punt 23; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punt 34.

(59) Zie subparagraaf 2.4.1.1 voor meer informatie over de factor ‘oneerlijke intentie van de aanvrager'.

(6%) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (afb.), EU:C:2019:724, punten 53-54; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN
TAYLOR / ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punten 55-56.

(52) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punt 60.
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Er moet echter worden opgemerkt dat het oneerlijke opzet dat een aanvrager ertoe kan brengen om een
merkaanvraag in te dienen, niet noodzakelijkerwijs altijd hetzelfde is, omdat een aanvrager verschillende
doelen kan nastreven wanneer hij een merkaanvraag indient en het oneerlijke opzet dus verschillend van aard
kan zijn. Daarnaast zijn er, zoals vermeld in subparagrafen 2.2.1, 2.2.1.1 en 2.2.1.2, ten minste twee
verschillende facetten van kwade trouw.

De volgende illustratieve voorbeelden van oneerlijke intentie komen uit de Unierechtspraak.

a) Voorbeelden van oneerlijke intentie met betrekking tot het facet onrechtmatige toe-eigening van het/de
recht(en) van de derde:

. om ‘mee te liften’ op de reputatie van het/de eerdere recht(en) van de derde en om voordeel te halen
uit die reputatie (5%);

. om zich de rechten op het merk van de derde toe te eigenen (84);

. om een valse indruk van continuiteit of een vals verervingsverband tussen het bestreden merk en een

voorheen bekend historisch merk of een eerder(e) beroemd(e) persoon/bedrijf/ouder recht, dat nog
steeds bekend is bij het relevante publiek, te scheppen (%%).

b) Voorbeelden van oneerlijke intentie met betrekking tot het facet misbruik van het merkenstelsel:

. om de inschrijving van een ander, door een derde aangevraagd, merk te verhinderen of economische
voordelen uit deze blokkeringspositie te behalen (66);
. om de bescherming van een ander recht, dat ook aan de aanvrager toebehoort, te versterken en de

merkenportefeuille van de aanvrager uit te breiden, zonder dat daar enige eerlijke commerciéle logica
voor bestaat (57);

. om het leveren van bewijs van gebruik van het/de oudere ingeschreven merk(en) (van de aanvrager) te
vermijden en de respijttermijn van vijf jaar te verlengen (58);
o om de gevolgen van doorhaling (bv. gedeeltelijke/totale vervallenverklaring wegens niet-gebruik) van

de oudere ingeschreven merk(en) (van de aanvrager) te vermijden (9).

2.4.2 Niet-verplichte factoren

De volgende lijst van niet-verplichte factoren en elke daarin genoemde factor kan niet worden beschouwd als
een randvoorwaarde voor kwade trouw. Bovendien kan dezelfde factor een verschillende impact hebben,
afhankelijk van de omstandigheden van de zaak in kwestie.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat bij de beoordeling van kwade trouw rekening moet worden
gehouden met alle factoren die relevant zijn voor het specifieke geval. Sommige vaststellingen kunnen

(63) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punt 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (afb.) / El Lio (afb.) e.a.,
EU:T:2022:644, punt 83.

(64) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punt 32.

(5%) 06/07/2022, T-250/21, Nehera (afb.), EU:T:2022:430, punten 68-69 (in dit geval werd dit soort oneerlijke intentie
besproken, maar werd er geen kwade trouw vastgesteld).

(66) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punt 145; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, punt 36.
(67) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punten 38-40.

(68) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punten 71-74 (in deze zaak verkreeg de aanvrager het
administratieve voordeel dat hij het normale gebruik van het opnieuw ingediende merk niet hoefde te bewijzen).

(6%) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punten 27 en 50 (in dit geval werd dit soort oneerlijke intentie
besproken, maar werd er geen kwade trouw vastgesteld).
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mogelijk zijn op basis van een of meer niet-verplichte factoren, terwijl andere een uitgebreidere analyse
vereisen.

Bovendien zal het feit dat een of meer factoren in een concrete situatie aanwezig zijn, niet onmiddellijk leiden
tot de conclusie dat de aanvrager te kwader trouw isen de beoordeling van deze factoren zal altijd afhangen
van de omstandigheden van het desbetreffende geval. In dezelfde trant sluit het feit dat sommige of de meeste
van de onderstaande factoren in een specifiek geval niet aanwezig zijn, niet noodzakelijkerwijs uit dat,
afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, wordt vastgesteld dat de aanvrager te kwader
trouw heeft gehandeld (7°).

2.4.2.1 De kennis of veronderstelde kennis van de aanvrager dat de derde een ouder gelijk/gelijksoortig
recht gebruikt/heeft

Volgens de Unierechtspraak ("!) kan het feit dat de aanvrager weet of verondersteld wordt te weten dat een

derde in een EU-land of een niet-EU-land een ouder gelijk of gelijksoortig recht gebruikt of heeft gebruikt, een

aanwijzing zijn dat de aanvrager te kwader trouw is bij het indienen van een merkaanvraag.

De onderstaande niet-limitatieve lijst van voorbeelden is opgenomen om enkele situaties te illustreren waaruit
kan worden afgeleid dat de aanvrager kennis of veronderstelde kennis dat de derde een ouder
gelijk/gelijksoortig recht gebruikt/heeft, bezit.

. Wanneer het gebruik door een derde van een gelijk/gelijksoortig ouder recht voor gelijke/gelijksoortige
waren of diensten binnen de relevante economische sector (met inbegrip van direct aanverwante
sectoren en markten) algemeen bekend is, met name wanneer dat gebruik reeds lang plaatsvindt (72);

o Wanneer de partijen een zakelijke relatie met elkaar hadden en de aanvrager als gevolg daarvan niet
onbekend kan zijn geweest met het feit dat de verzoeker het bestreden merk heeft gebruikt (73).

. Wanneer het feit dat het bestreden merk en het/de oudere recht(en) gelijk of nagenoeg gelijk zijn, niet
louter toeval kan zijn (7).

. Wanneer de aanvrager en de verzoeker actief zijn in dezelfde of verwante bedrijfssectoren waarin het

oudere recht ook werd gebruikt (7®) of wanneer zij hun activiteiten in dezelfde nichemarkt uitoefenden
of wanneer de waren die door beide partijen op de markt werden gebracht uit hetzelfde land van
herkomst kwamen (7).

. Wanneer de aanvrager, kort na de inschrijving van het bestreden merk, rechtszaken heeft
aangespannen tegen verzoeker of zijn distributeur, waaruit blijkt dat hij goed voorbereid was zich
tegen hen te richten (77).

(7°) 23/05/2019, T-3/18 en T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punt 52 en de daarin aangehaalde
rechtspraak; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punt 36.

(") 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punt 53; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316,
punten 36-37; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punt 49; 29/09/2021, T-592/20,
Agate / Agate, EU:T:2021:633, punten 28-29; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punt 47;
22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punt 34.

(") 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punt 39; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR /
ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punt 110.

(73) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punt 25. Zie subparagraaf 2.4.2.6 voor meer informatie over de
factor ‘eerdere relatie tussen de partijen’.

(") 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (afb.), EU:T:2016:39, punten 76-81.

("®) Zie subparagraaf 2.4.2.7 voor meer informatie over de factor ‘herkomst van het bestreden merk en het gebruik ervan
sinds de aanmaak’.

(78) 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, punten 42-43, 45-46.

(“") 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, punten 61-63.
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. Wanneer het oudere recht een reputatie heeft en de aanvrager als gevolg daarvan wist, of er niet mee
onbekend kon zijn, dat de verzoeker het bestreden merk had gebruikt (“8). Binnen de Unierechtspraak
zijn verschillende voorbeelden van deze situatie te vinden:

o wanneer het bestaan van het oudere recht (met inbegrip van ‘historische merken’) een algemeen
bekend feit is, in ieder geval voor dat gedeelte van het relevante publiek (waartoe de aanvrager
behoort) dat bekend was met de waren of diensten die onder het bestreden recht op de markt
worden gebracht (7°);

o wanneer de aanvrager kennis had van een bepaalde bedrijfstak of van de commerciéle
activiteiten van de verzoeker en de betekenis daarvan (bv. de voetbal-/amusementsindustrie of
de automobielsector (89));

o wanneer de aanvrager in het bestreden merk een begrip uit een specifieke taal heeft gebruikt,
waaruit kan worden afgeleid dat dit merk in het bijzonder is gericht op specifieke consumenten
(bijvoorbeeld Arabischtalige consumenten), onder wie de reputatie van het oudere recht bekend
is (82);

o wanneer het bestreden merk werd aangevraagd/ingeschreven voor waren/diensten die verband
houden met het gebied waarop de reputatie van het oudere recht werd verworven (82).

Bovendien moet in aanmerking worden genomen dat het onderzoek naar de vraag of de aanvrager van het
bestreden merk beschikte over bestaande kennis of veronderstelde kennis van het feit dat de derde een ouder
gelijk/gelijksoortig recht gebruikt/heeft, niet beperkt mag zijn tot de markt van de Europese Unie (83) en
derhalve zelfs van toepassing kan zijn indien het recht werd gebruikt/ingeschreven in een derde land.
Voorbeelden zijn onder meer: “ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e.a.”(84) en “DoggiS (afb.)” (8%), in welke gevallen
de oudere ingeschreven merken werden ingeschreven of gebruikt in een niet-EU-land.

Tot slot is het van belang op te merken dat, in gevallen van onrechtmatige toe-eigening van het recht/de
rechten van de derde, de kennis of de veronderstelde kennis van de aanvrager met betrekking tot het/de
bestaande recht(en) van de derde van cruciaal belang is en een belangrijke rol zal spelen bij de beoordeling
van het bestaan van kwade trouw (6).

2.4.2.2 Mate van rechtsbescherming die het oudere recht van de derde geniet

Volgens de Unierechtspraak (87) kan de mate van rechtsbescherming die het oudere recht van de derde geniet
ook een factor zijn waarmee rekening kan worden gehouden om te bepalen of een aanvrager ten tijde van de
indiening van de merkaanvraag te kwader trouw handelde.

(®) Zie subparagraaf 2.4.2.2 voor meer informatie over de factor ‘mate van rechtsbescherming die het oudere recht van
de derde geniet’.

(7°) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punten 45-46, 49-50.

(89) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punten 43, 50; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240,
punten 45-50; 19/10/2022, T-466/21, Lio (afb.) / El Lio (afb.) e.a., EU:T:2022:644, punt 48.

(8%) 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (afb.), EU:T:2021:219, punt 31.

(82) 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (afb.), EU:T:2021:219, punt 32.

(8%) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punt 47.

(%) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punt 110.

(8%) 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (afb.), EU:T:2016:39, punten 50-74.

(8) Zie subparagraaf 2.2.1.1 voor meer informatie over het facet ‘onrechtmatige toe-eigening van het/de recht(en) van de
derde’.

(87) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punt53; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN
TAYLOR/ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punt 51; 22/03/2023, T-366/21, coinbase, EU:T:2023:156, punt 34.
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Om de relevantie van deze factor te analyseren, is het belangrijk om rekening te houden met de vraag of het
oudere recht van de derde een bepaalde mate van wettelijke bescherming/erkenning geniet, onder andere: a)
registratie, b) inherent of verworven onderscheidend vermogen, c) bekendheid (28), d) reputatie (8%), met
inbegrip van bijvoorbeeld de overgebleven/resterende reputatie van een ouder recht (*°), de
naamsbekendheid van de verzoeker (°%) of de reputatie van het imago of de bijnaam van de verzoeker (°?).
Het ‘gebruik’ van het oudere recht kan ook een bepalende factor zijn.

Deze factor zal vooral relevant zijn in het scenario van parasitair gedrag, bijvoorbeeld wanneer wordt
geconcludeerd dat het de bedoeling van de aanvrager was om oneerlijk voordeel te halen uit de reputatie van
een ouder recht, inclusief de overgebleven/resterende reputatie ervan (°3) of om te profiteren van de hoge
mate van onderscheidend vermogen ervan.

Aangezien de verzoeker in zaken van kwade trouw zijn argumenten kan baseren op verschillende soorten
oudere rechten en ook op het gebruik van dergelijke oudere rechten (%), zal ook deze factor moeten worden
onderzocht, ongeacht de aard van dergelijke oudere rechten (%) of de rechtsgrondslag waaronder een
dergelijk rechtmatig belang wordt beschermden ongeacht of ze zijn geregistreerd of niet. De keuze om de
registratie van een merk aan te vragen (in een bepaald gebied) is iets dat deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie
van de verzoeker en niet-registratie leidt bijvoorbeeld niet noodzakelijkerwijs tot de conclusie dat een ouder
recht geen reputatie heeft binnen de markt (%6).

Er wordt echter nadrukkelijk op gewezen dat een analyse van de omstandigheden van het geval in sommige
gevallen kan leiden tot de conclusie dat de omvang of de mate van rechtsbescherming van het bestreden
merk ook in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van kwade trouw, aangezien dit het belang
van de aanvrager om een bredere rechtsbescherming voor zijn teken te waarborgen kan rechtvaardigen (°7).
Het kan dus ook een rechtmatige doelstelling van de aanvrager voor het indienen van de merkaanvraag,
rechtvaardigen.

2.4.2.3 Gelijkheid/gelijksoortigheid tussen het bestreden merk en het/de oudere recht(en)

Volgens de Unierechtspraak (%) kan het feit dat het bestreden merk en het/de oudere recht(en) in kwestie
gelijk of gelijksoortig zijn, een relevante factor vormen om te bepalen of de aanvrager bij het indienen van de
merkaanvraag te kwader trouw handelde. De beoordeling van deze factor kan afhangen van het facet kwade
trouw of het oudere recht dat in de specifieke zaak van kwade trouw aan de orde werd gesteld.

(88) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punt 54.

(8%) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punt 51.

(°°) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punten 46, 49, 52-53.

(°%) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punten 50-51; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (afb.),
EU:T:2021:219, punten 27-28, 32-33.

(°?) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, punten 30-35, 41.

(%) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punten 40, 46, 49, 56.

(°4) “Evenzo vormt het feit dat een derde al geruime tijd een teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor
verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, een
van de relevante factoren voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager” (11/06/2009, C-529/07,
Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punt 46); 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India (afb.), EU:C:2019:961, punten 71-
72; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punten 30-33.

(%) Bijvoorbeeld een geregistreerd merk, een niet-geregistreerd merk/teken, een naam van een bekend persoon, een
bedrijfsnaam.

(%) 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (afb.), EU:T:2016:39, punt 86.

(°") 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punten 51-52.

(°8) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punt 53; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK,
EU:T:2016:597, punten 36-39; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (afb.), EU:T:2016:39, punten 59-63, 76-79.
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Bij het beoordelen van de gelijkheid/gelijksoortigheid van het bestreden merk en het/de oudere recht(en) in de
context van kwade trouw, is het belangrijk om in gedachten te houden dat dit in sommige gevallen een andere
beoordeling dan die van het verwarringsgevaar kan vereisen. De reden hiervoor is dat bepalingen inzake
kwade trouw met name moeten voorkomen dat het/de recht(en) van de derde onrechtmatig worden
toegeéigend of dat er misbruik wordt gemaakt van het merkenstelsel en dat bijvoorbeeld het feit dat de
betrokken rechten gelijk/gelijksoortig zijn slechts één van de factoren vormt die een belangrijke rol kan spelen
bij de algehele beoordeling van kwade trouw. Daarom is het bij het beoordelen van gelijkheid/gelijksoortigheid
op basis van deze factor mogelijk niet nodig om een gedetailleerd onderzoek uit te voeren naar de visuele,
auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het bestreden merk en het/de oudere recht(en) (°°).
Hoewel dit gedetailleerde onderzoek niet nodig is, is het echter belangrijk om te benadrukken dat alleen als er
een bepaalde mate van gelijksoortigheid bestaat tussen het bestreden merk en het/de oudere recht(en), zelfs
als dit zwak is, de conclusie kan worden getrokken dat aan deze factor is voldaan. Tegen deze achtergrond
zou de vergelijking tot doel moeten hebben om vast te stellen of het bestreden merk en het/de oudere recht(en)
al dan niet gelijksoortig zijn. In dit kader kan ermee volstaan worden om een band tussen het/de betrokken
recht(en) vast te stellen.

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat deze factor enkele bijzonderheden kan kennen, afhankelijk
van het scenario van kwade trouw. Subparagraaf 2.5.2.2 bevat enige specifieke informatie die van toepassing
is op het scenario van herhaalde indiening.

2.4.2.4 Kwestieuze waren of diensten

Uit de Unierechtspraak (1°°) kan worden afgeleid dat de kwestieuze waren of diensten ook een factor vormen
die relevant kan zijn bij de beoordeling van kwade trouw. Bij de beoordeling van deze factor moet terdege
rekening worden gehouden met het doel dat met de bepalingen inzake kwade trouw wordt nagestreefd,
namelijk het voorkomen dat het/de recht(en) onrechtmatig worden toegeéigend of dat misbruik wordt gemaakt
van het merkenstelsel.

In gevallen waarbij meer merken zijn betrokken (1°1), kan een vergelijking van de waren of diensten in kwestie
worden uitgevoerd. Afhankelijk van de omstandigheden van het relevante geval kan het voldoende zijn om
bijvoorbeeld te analyseren of de betrokken waren of diensten tot een naburig/verwant marktsegment
behoren (192), of om de beoordeling uit te breiden tot de vergelijking van de marktsector of het gebied van
commerciéle activiteit waarbinnen de verzoeker actief is (1°3). Het bestaan van gelijkheid of gelijksoortigheid
tussen de kwestieuze waren of diensten hoeft echter niet noodzakelijkerwijs te worden vastgesteld om de
bepalingen inzake kwade trouw toe te passenen kwade trouw kan bijvoorbeeld ook worden vastgesteld in
gevallen waarin de kwestieuze waren of diensten verschillend zijn (104).

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de beoordeling op grond van deze factor betrekking kan
hebben op verschillende soorten oudere rechtenen niet alleen op merken (het kan bijvoorbeeld gaan om een
bestreden merk en een oudere persoonsnaam (1%)).

(°°) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGIEDRANK, EU:T:2016:597, punten 36-38.

(109) 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (afb.), EU:T:2016:39, punten 88-90.

(1°1) Gedeponeerd, geregistreerd of niet-geregistreerd.

(192) 23/05/2019, T-3/18 & 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punten 64-65.
(19%) 19/10/2022, T-466/21, Lio (afb.) / El Lio (afb.) e.a., EU:T:2022:644, punten 49-50.

(194 19/10/2022, T-466/21, Lio (afb.) / El Lio (afb.) e.a., EU:T:2022:644, punten 39-41.

(195) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punt 46.
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Zo kunnen de relevante autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, op basis van de
Unierechtspraak bijvoorbeeld:

o de waren of diensten van het bestreden merk vergelijken met het gebied waarbinnen de verzoeker zijn
reputatie heeft verworven/bekend is (1°%);

) de waren of diensten van het bestreden merk vergelijken of becommentariéren in het kader van de
gebruikelijke commerciéle praktijken in de relevante marktsector (1°7);

. de waren of diensten van het bestreden merk vergelijken of becommentariéren op hun verband met de

waren/diensten ten aanzien waarvan een verzoeker naar verwachting geinteresseerd zou zijn om ze op
de markt te brengen (198).

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat deze factor enkele bijzonderheden kan kennen, afhankelijk
van het scenario van kwade trouw. Subparagraaf 2.5.2.2 bevat enige specifieke informatie die van toepassing
is op het scenario van herhaalde indiening.

2.4.2.5 Gevaar voor verwarring

In het kader van de algemene beoordeling van kwade trouw en de omstandigheden die eigen zijn aan het
specifieke geval, kan het in sommige gevallen relevant zijn om te bepalen of het/de oudere recht(en)
kan/kunnen worden verward met het bestreden merk. Afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke
geval kan het daarom belangrijk zijn om rekening te houden met de vraag of er gevaar voor verwarring bestaat
tussen het bestreden merk en het/de oudere recht(en) (1°9).

Het moet echter nogmaals worden benadrukt dat bij het beoordelen van kwade trouw in merkaanvragen,
verwarringsgevaar geen voorwaarde of randvoorwaarde is voor kwade trouw. Daarom hoeft het bestaan van
verwarringsgevaar bij het publiek niet noodzakelijkerwijs te worden aangetoond om bepalingen inzake kwade
trouw toe te passen (119), aangezien dit slechts één van de factoren is waarmee rekening moet worden
gehouden.

2.4.2.6 Eerdere relatie tussen de partijen

Volgens de Unierechtspraak kan het bestaan van een directe of indirecte relatie tussen de verzoeker en de
aanvrager voorafgaand aan de indiening van het bestreden merk ook een aanwijzing van kwade trouw van de
aanvrager zijn (1).

Gelet op het doel van de bepalingen inzake kwade trouw moet deze factor ruim worden uitgelegd, zodat hij
alle soorten betrekkingen tussen de partijen omvat. Daarom moet voor de beoordeling van deze factor onder
andere rekening worden gehouden met: het bestaan van een precontractuele, contractuele of postcontractuele
relatie of, het bestaan van wederzijdse verplichtingen, met inbegrip van de verplichtingen van loyaliteit en

(106) 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (afb.), EU:T:2021:219, punt 32.

(197) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punt 46; 19/10/2022, T-466/21, Lio (afb.) / El Lio (afb.) e.a.,
EU:T:2022:644, punt 50.

(108) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punt 46.

(199) 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, punt 53.

(110) 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (afb.), EU:C:2019:724, punt 54; 19/10/2022, T-466/21, Lio (afb.) / El Lio
(afb.) e.a., EU:T:2022:644, punten 31, 40.

(1) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, punten 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo
Salini, EU:T:2013:372, punten 25-29; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGIEDRANK, EU:T:2016:597, punten 53-55.
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integriteit die voortvloeien uit het nu of in het verleden bekleden van bepaalde functies in het bedrijf van de
verzoeker (112),

Bij wijze van voorbeeld, ontleend aan de Unierechtspraak, zouden de volgende vormen van een eerdere relatie
(een bepaalde band) tussen de verzoeker en de aanvrager in aanmerking kunnen worden genomen bij de
beoordeling van kwade trouw:

. informele relaties tussen de partijen, zoals (contractuele) onderhandelingen (113);

. rechtstreekse betrekkingen tussen de partijen, zoals contacten om de mogelijkheden van een
commerciéle beslechting van een geschil te onderzoeken (114);

. een commerciéle relatie, gebaseerd op mondelinge overeenkomsten, bestaande uit de invoer en

verkoop van specifieke waren en het gebruik van het bestreden merk als een merk binnen die
context (119);

. het bestaan van een distributieovereenkomst (116);

o het bestaan van een licentieovereenkomst, inclusief in geval van een niet-succesvolle
licentiehouder (117);

o het feit dat de aanvrager optrad als algemeen directeur van een partij bij de
distributieovereenkomst (118);

o het feit dat de aanvrager een aandeelhouder met een aanzienlijk belang in het aandelenkapitaal van de

verzoeker was en dat zijn bestuurders zitting hadden in de raad van bestuur van de verzoeker (11°), een
werknemer van de verzoeker was of als zelfstandige ondernemer voor de verzoeker (of andere
ondernemingen die tot zijn concern behoren) (12°) heeft gewerkt;

. het feit dat de aanvrager vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft gekregen om op te treden als wettelijk
vertegenwoordiger van een vennootschap die is opgericht door de verzoekers en de aanvrager (*2%);
. het bestaan van een overeenkomst op grond waarvan de aanvrager gemachtigd was om het imago, de

bijnaam, de woord- en beeldmerken van de verzoeker te gebruiken om de marketing van bepaalde
waren te bevorderen (122).

Gezien de verschillende vormen die eerdere relaties in de praktijk kunnen aannemen, moet ieder geval
afzonderlijk bekeken worden waarbij rekening wordt gehouden met de vraag of de relatie tussen de partijen
de aanvrager de mogelijkheid gaf om vertrouwd te raken met het/de eerdere recht(en) van de derde en om
daar bijvoorbeeld de waarde van vast te stellen.

Bovendien is het niet noodzakelijk rekening te houden met de exacte aard of vorm van de overeenkomst(en)
tussen de partijen om te concluderen dat de aanvrager bij het indienen van de merkaanvraag te kwader trouw
was. Het is irrelevant of er een licentieovereenkomst of een ander soort overeenkomst tussen de partijen
bestaat en of de overeenkomst tussen hen schriftelijk of mondeling was, omdat het bestaan van deze

(1*?) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punt 28; 30/04/2019, T-136/18, K (afb.), EU:T:2019:265, punten
68-69; 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (afb.), EU:T:2019:538, punten 53-54.

(113) 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (afb.), EU:T:2018:314, punten 43, 47.

(**4) 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, punten 60-61.

(215) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (afb.), EU:T:2021:257, punt 55.

(116) 30/04/2019, T-136/18, K (afb.), EU:T:2019:265, punten 53-57 (ook een exclusieve leveringsovereenkomst);
16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (afb.), EU:T:2017:335, punten 32-34, 39-40.

(*17) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punten 116, 124-125.

(118) 17/03/2021, T-853/19, ECHT GENAAID, EU:T:2021:145, punten 47-49.

(119) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punt 25.

(*20) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punten 14, 78.

(*?1) 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (afb.), EU:T:2019:538, punten 51, 53-54.

(*?2) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGIEDRANK, EU:T:2016:597, punten 30-33.
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overeenkomsten hoe dan ook volstaat om aan te tonen dat de partijen voor de datum van indiening van de
aanvraag tot inschrijving van het bestreden merk een rechtstreekse relatie met elkaar hadden (123).

Op grond van het bovenstaande kan de indiening of inschrijving in de EU van het bestreden merk op eigen
naam van de aanvrager in dergelijke gevallen, afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval,
worden beschouwd als een schending van eerlijke handels- en bedrijfspraktijken. Bijgevolg kan er sprake zijn
van kwade trouw wanneer een aanvrager door middel van registratie de hand probeert te leggen op het oudere
recht van een derde waarmee hij een contractuele of precontractuele relatie, dan wel enige andere relatie
waarbij de goede trouw van toepassing is, had en de aanvrager een eerlijk spelverplichting heeft met
betrekking tot de legitieme belangen en verwachtingen van de andere partij ten aanzien van het recht in
kwestie.

2.4.2.7 Herkomst van het betwiste merk en het gebruik ervan sinds de aanmaak

In het kader van de algehele beoordeling van de kwade trouw kunnen de oorsprong of de omstandigheden
waarin het woord of het logo/de grafische voorstelling die het bestreden merk vormt, werd aangemaakt, en het
vroegere zakelijke gebruik (met inbegrip van het ‘historische gebruik’) ervan (324), in het bijzonder door
concurrerende ondernemingen, ook een relevante factor vormen. Het kan nuttige informatie bevatten over het
opzet van de aanvrager bij het indienen van de merkaanvraag. Een analyse in het kader van deze factor kan
bijvoorbeeld informatie opleveren over:

. wie het woord/logo dat aan het bestreden merk ten grondslag ligt heeft ontwikkeld/gemaakt en de
redenen voor de aanmaak (125);
. of het bestreden merk voortkomt uit een ander recht van de aanvrager van het bestreden merk,

bijvoorbeeld een handelsnaam van een bedrijfen hoe dat recht werd gebruikt (125).

Hierbij moet worden opgemerkt dat de territoriale aspecten van het vroegere gebruik van het bestreden merk,
met inbegrip van het historische gebruik ervan, niet beperkt mogen worden tot de EU-markt (*27). Daarom kan
er ook rekening worden gehouden met een eerder gebruik van het bestreden merk in een niet-EU-land.

2.4.2.8 Chronologie van de gebeurtenissen voorafgaand aan de indiening van het bestreden merk
Volgens de Unierechtspraak (128) kan de chronologie van de gebeurtenissen voorafgaand aan de indiening
van het bestreden merk ook een relevante factor vormen bij de beoordeling van kwade trouw. Rekening
houdend met het feit dat kwade trouw moet worden vastgesteld aan de hand van alle relevante
omstandigheden van het concrete geval, is het in dit verband van belang om de volgorde van de
gebeurtenissen die hebben geleid tot de indiening van het bestreden merk — dat wil zeggen, de gebeurtenissen
die aan deze indiening voorafgingen — chronologisch te analyseren. Deze analyse kan de relevante
autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, helpen om een begrip te krijgen van de redenen
van de aanvrager voor het indienen van het bestreden merk.

(123) 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGIEDRANK, EU:T:2016:597, punten 53-55.

(*24) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punt 60.

(1?°) 30/04/2019, T-136/18, K (afb.), EU:T:2019:265, punten 59-69, 83; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN
TAYLOR/ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punten 89-90; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115,
punten 73-76.

(1%%) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, punt 22.

(*?7) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punt 47.

(1%8) 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, punt 68; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. Energy DRINK,
EU:T:2016:597, punt 28; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punt 30.
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De volgende aan het Unierecht ontleende gebeurtenissen/omstandigheden zouden in het kader van deze
factor in aanmerking genomen kunnen worden.

o Bestond er een geschil tussen de aanvrager en de verzoeker voor of op het moment van indiening van
het bestreden merk (*29).

) De staat van de zakelijke relatie tussen de partijen op het moment van de aanvraag van het bestreden
merk: was deze beéindigd of al enige tijd verslechterd/gespannen (30)?

) In gevallen waarin de relatie tussen de partijen is beéindigd, de tijd tussen het einde van die zakelijke
relatie en de aanvraag van het omstreden merk (3).

o Was de positie van de verzoeker op de markt, zoals bijvoorbeeld zijn financiéle situatie en de mate van
zijn reputatie, in de periode voorafgaand aan de aanvraag van het bestreden merk gewijzigd (132)?

. De timing van de indiening van het bestreden merk (123). Deze analyse zal met name van belang zijn in

het geval van herhaalde indiening, waarbij moet worden nagegaan of het feit dat de aanvrager het
bestreden merk op een bepaald tijdstip opnieuw heeft ingediend, een relevante aanwijzing is.

Bovendien kan de analyse van de chronologie van de gebeurtenissen die voorafgingen aan de aanvraag (of
die plaatsvonden vlak na de aanvraag) van het bestreden merk ook informatie verschaffen over andere
factoren, bijvoorbeeld over de vraag of de aanvrager wist of had moeten weten dat de verzoeker een ouder
gelijk/gelijksoortig recht gebruikte (+34).

2.4.2.9 Eerlijke commerciéle logica ten grondslag aan de aanvraag van het bestreden merk

Het ontbreken van een eerlijke commerciéle logica, inclusief bedrijfsstrategie, die ten grondslag ligt aan de
aanvraag van het bestreden merk kan ook een relevante factor zijn om te bepalen of het te kwader trouw werd
ingediend.

Bij het beoordelen van deze factor is een van de situaties waarmee de relevante autoriteiten, waaronder de
IE-bureaus van de lidstaten, te maken kunnen krijgen het geval waarin een aanvrager de inschrijving van een
merk niet alleen had aangevraagd voor de categorieén waren of diensten die hij op het moment van de
aanvraag op de markt bracht, maar ook voor andere categorieén waren/diensten die hij in de toekomst op de
markt wilde of overwoog te brengen. Voor wat betreft deze situatie is het belangrijk om op te merken, zoals is
gesteld in de Unierechtspraak (13%), dat deze praktijk in principe rechtmatig is. Daarom zal een lange lijst waren
of diensten als zodanig niet automatisch als kwade trouw worden beschouwd. In de context van kwade trouw
kan de praktijk om bepaalde waren of diensten in de specificatie op te nemen echter worden beschouwd als
een indicator van kwade trouw indien deze praktijk kunstmatig is en er een gebrek aan eerlijke commerciéle
logica, inclusief bedrijfsstrategie, aan ten grondslag ligt (136).

(*?°) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punt 30.

(+%0) 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (afb.), EU:T:2021:257, punt 69-71; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (afb.),
EU:T:2018:314, punt 42.

(*31) 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, punten 67-70; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON
(afb.), EU:C:2019:724, punt 64.

(*3?) 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, punt 30.

(13%) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 punten 87-89.

(13%) 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, punten 61-63; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES,
EU:T:2020:510, punt 46.

(+%5) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, punt 25; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punten 54-55 (in
deze twee zaken werd kwade trouw niet vastgesteld door het Gerecht); 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253,
punten 88-89; 05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, punt 55.

(136) 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, punt 26 (in deze zaak werd kwade trouw niet vastgesteld door het
Gerecht).
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Hieronder worden verschillende aan de Unierechtspraak ontleende voorbeelden, waarbij uit de
omstandigheden van de zaak is gebleken dat er geen commerciéle logica ten aan de aanvraag ten grondslag

lag.

21/04/2021,
T-663/19,
MONOPOLY,
EU:T:2021:211,
punten 60-

77 (237)

Uit de omstandigheden van deze zaak bleek dat een van de belangrijkste redenen die
de merkhouder aanvoerde om het opnieuw deponeren van hetzelfde merk te
rechtvaardigen, de vermindering van de administratieve last in de oppositieprocedure
was (door te vermijden dat hij in elk oppositiegeval bewijzen van het gebruik moest
overleggen wanneer daarom werd gevraagd). Gelet op de overwegingen van de zaak
was het duidelijk dat aanvrager heeft erkend dat een van de voordelen die de indiening
van het bestreden merk rechtvaardigden, was gebaseerd op het feit dat hij in
verschillende oppositieprocedures niet voortdurend bewijs van het normale gebruik van
dit merk hoefde te leveren. De uitleg van aanvrager dat hij in wezen het merk
“MONOPOLY” voor andere waren en diensten wilde beschermen om gelijke tred te
houden met de technologische ontwikkelingen en met zijn groeiende activiteiten, werd
evenwel rechtmatig geacht. Dat was de reden waarom het bestreden merk niet nietig is
verklaard ten aanzien van de waren en diensten die niet door de oudere merken werden
gedekt. Deze uitleg rechtvaardigde echter niet de indiening van het bestreden merk ten
aanzien van waren en diensten die gelijk waren aan die, waarop de oudere merken
betrekking hadden. Bovendien liet de vermeende vermindering van de administratieve
lasten als gevolg van het indienen van het bestreden merk zich moeilijk rijmen met de
extra kosten en administratieve lasten van het voortdurend opnieuw indienen en in
stand houden van de oudere merken.

28/01/2016,
T-335/14,
DoggiS (afb.),
EU:T:2016:39,
punten 88, 90

In het in deze zaak overgelegde bewijs is niet uitgelegd waarom de aanvrager uit
zakelijk oogpunt een aanvraag heeft ingediend voor een beeldmerk dat vrijwel gelijk
was aan bepaalde oudere beeldmerken van de verzoekers en die betrekking hebben
op dezelfde diensten als waar hun merken op zien, en op de waren die onmisbaar zijn
voor het verlenen van die diensten. Bovendien heeft aanvrager zich in het geheel niet
beroepen op het bestaan van enige commerciéle logica om een dergelijke handelwijze
te rechtvaardigen. De aanvrager heeft slechts een aantal niet-onderbouwde
argumenten aangevoerd om aan te voeren dat hij bij de aanvraag van het bestreden
merk niet op de hoogte was van het bestaan van de oudere merken die aan de
verzoekers toebehoren. Bovendien kon het argument van de aanvrager dat hij al
geruime tijd ervaring in de franchisesector had, zijn rechtmatige belang niet aantonen,
aangezien de genoemde ervaring was opgedaan in de financiéle sector, een geheel
ander gebied dan de fastfoodsector.

29/09/2021,
T-592/20, Agate
/ Agate,
EU:T:2021:633,
punten 68-71

Uit de omstandigheden van deze zaak bleek dat de aanvrager geen enkel bewijs had
overgelegd waaruit het gebruik van het bestreden merk of zijn verkoop van banden
onder een ander merk kon worden afgeleid. Evenmin had hij een redelijke verklaring
gegeven voor de uitbreiding van haar commerciéle activiteiten op het gebied van de
landbouw naar de bandensector, terwijl uit het overgelegde bewijsmateriaal blijkt dat
‘bedrijven die vrachtwagenbanden produceren geen banden voor [voertuigen in] de
landbouw produceren’.

(*37) Zie de tabel in paragraaf 2.5.2.2 voor meer informatie over deze uitspraak.
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Benadrukt dient echter te worden dat een analyse van de omstandigheden van de zaak kan leiden tot de
conclusie dat er een eerlijke commerciéle logica ten grondslag lag aan de indiening van het bestreden merk.
Deze situatie wordt geillustreerd in de volgende aan de Unierechtspraak ontleende voorbeelden.

In dit geval werd de eerlijke commerciéle logica afgeleid uit het feit dat, gedurende het

14/02/2012, tijdvak voorafgaand aan de indiening van de merkaanvraag, het aantal lidstaten waarin
T-33/11, Bigab, | de aanvrager het merk heeft gebruikt is toegenomen. Dit werd beschouwd als een
EU:T:2012:77, plausibele prikkel voor de aanvrager om de bescherming van het bestreden merk uit te
punt 23 breiden door het als een Uniemerk in te schrijven, waarmee de aanwezigheid van

kwade trouw zijdens de aanvrager uit werd gesloten.

Uit het bewijsmateriaal en de feiten van de zaak bleek dat het omstreden merk was
ingediend ter gelegenheid van de 125e verjaardag van het ontstaan van het merk
13/12/2012, “Pelikan” en dat de aanvrager daarom besloot het te moderniseren en een nieuwe
T'l_%/ll' aanvraag voor deze nieuwe versie in te dienen. Er werd ook rekening gehouden met
EEI:I#(;%lZ:GSg het feit dat het bestreden merk zag op een bijgewerkte lijst van diensten. Dit alles leidde
punten 35-37, 49 tot de conclusie dat er een eerlijke commerciéle logica aan de aanvraag ten grondslag
lag, wat tegelijkertijd de mogelijkheid van kwade trouw van de aanvrager ten tijde van

de aanvraag van het bestreden merk uitsloot.

2.4.2.10 Verzoek om een financiéle vergoeding

Een aan de verzoeker gericht verzoek om een financiéle vergoeding van de aangever kan eveneens een
relevante factor zijn bij de beoordeling van de kwade trouw, met name wanneer er aanwijzingen zijn dat de
aangever op de hoogte was van het bestaan van het oudere recht en kon verwachten dat hij een voorstel voor
een financiéle vergoeding van de verzoeker zou ontvangen (*38). Er kan dus sprake zijn van kwade trouw
wanneer duidelijk is dat de merkaanvraag speculatief of uitsluitend met de bedoeling geld af te persen van
een derde is ingedienden niet met het opzet om het merk zijn wezenlijke functie als merk te laten vervullen (13°).

2.4.2.11 Patroon van het gedrag/de handelingen van de aanvrager
Het feit dat het gedrag/de handelingen van de aanvrager een concreet patroon volgden, kan een relevante
factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van kwade trouw bij merkaanvragen.

Zo werden de volgende aan de Unierechtspraak ontleende patronen van het gedrag/de handelingen van de
aanvrager relevant geacht om te bepalen of er sprake was van een oneerlijke intentie zijdens de aanvrager:

. het feit dat aanvrager op dezelfde dag waarop de aanvraag tot inschrijving van het bestreden merk
‘“NEYMAR” werd ingediend, ook de aanvraag tot inschrijving van een ander merk heeft ingediend dat
eveneens de naam van een andere beroemde voetballer bevatte (149);

o het feit dat de aanvrager een onrechtmatige indieningsstrategie heeft opgesteld (bv. het indienen van
opeenvolgende aanvragen voor de inschrijving van nationale merken zonder de inschrijvingskosten te
betalen om zichzelf een blokkeringspositie te verlenen voor een periode langer dan de bedenktijd van

(138) 19/10/2022, T-466/21, Lio (afb.) / El Lio (afb.) e.a., EU:T:2022:644, punten 81-83.
(139) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, punt 72; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punt 145.
(149) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punt 50.
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zes maanden, om zo aanspraak te maken op voorrang voor een Uniemerkaanvraag — en zelfs de
respijtperiode van vijf jaar) (241);

) het feit dat aanvrager verschillende merken van derden, die een zekere bekendheid genoten, heeft
ingediend, zonder toestemming te hebben verkregen van de houders van deze merken of zonder dat
er een licentieovereenkomst met hen was gesloten (142).

Een ander voorbeeld is dat de aanvrager, ook via de met hem verbonden rechts-/natuurlijke personen,
misbruik maakt van de merkregels/het merksysteem met de bedoeling om de andere partij of zelfs de IE-
bureaus te overladen met omslachtige procedures (bijvoorbeeld door een groot aantal annuleringsaanvragen
in te dienen).

2.5 Scenario’s van kwade trouw bij merkaanvragen

In dit deel van de gemeenschappelijke praktijk worden de meest typische of opvallende voorbeelden gegeven
van scenario’s van kwade trouw bij merkaanvragen — twee scenario’s die ingaan op het facet onrechtmatige
toe-eigening van het/de recht(en) van de derde en drie die ingaan op het facet misbruik van het merkenstelsel.
Daarnaast worden in elk scenario enkele voorbeelden uit de Unierechtspraak opgenomen om aan te tonen
hoe kwade trouw in reéle gevallen werd beoordeeld. De voorbeelden dienen met name ter illustratie van hoe
de factoren (als genoemd in paragraaf 2.4 hierboven) die hebben bijgedragen tot de vaststelling van kwade
trouw in het specifieke scenario, op elkaar hebben ingewerkt.

Het is daarbij belangrijk om het onderscheid tussen ‘factoren’ en ‘scenario’s’ in gedachten te houden. De
‘scenario’s van kwade trouw’ hebben betrekking op concrete situaties waarin verschillende factoren (die
relevant zijn voor de beoordeling van kwade trouw), moeten voorkomen en op elkaar inwerken om tot de
conclusie te komen dat de aanvrager te kwader trouw was. Een ‘factor’ is echter slechts één element dat in
aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling van kwade trouw. Gewoonlijk is een factor op zichzelf
niet voldoende om te komen tot de conclusie dat er sprake is van kwade trouw.

2.5.1 Scenario’s met betrekking tot het facet onrechtmatige toe-eigening van het/de recht(en) van de derde

2.5.1.1 Parasitair gedrag
Parasitair gedrag heeft betrekking op situaties waarin uit de analyse van alle omstandigheden van het geval
blijkt dat het bestreden merk werd ingediend met het oneerlijke opzet:

a) om ‘mee te liften’ op de reputatie (*43), met inbegrip van de overgebleven/resterende reputatie (*44), van
een ouder recht; of
b) om te profiteren van een ouder recht, ongeacht de mate van herkenning daarvan binnen de markt.

Opgemerkt dient te worden dat dit scenario een grote verscheidenheid aan gevallen omvat waarin de
aanvrager, die op de hoogte is van het bestaan van een ouder recht dat een zekere mate van wettelijke
bescherming/herkenning op de markt geniet, waaronder de daadwerkelijke aanwezigheid ervan op de
markt (1*°), een merkaanvraag heeft ingediend met het opzet een zo nauw mogelijk verband met dit oudere

(**Y) 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, punten 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530,
punten 35-37.

(14?) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punten 154-155.

(143) 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, punt 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (afb.) / El Lio (afb.) e.a.,
EU:T:2022:644, punt 83.

(**4) 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

(1) Zie subparagraaf 2.4.2.2 voor meer informatie over de factor ‘mate van rechtsbescherming’.
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recht tot stand te brengen, of om dit zo precies mogelijk te imiteren, om zo te profiteren van de
aantrekkingskracht of de kennis ervan op de markt, wat deze ook moge zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer
de aanvrager ernaar streeft om een valse indruk van continuiteit of een vals verervingsverband tussen het
bestreden merk en een voorheen bekend historisch merk of een eerder(e) beroemd(e) persoon/bedrijf/ouder
recht, dat nog steeds bekend is bij het relevante publiek, te scheppen (46).

Uit het bovenstaande volgt dat het bestaan van kwade trouw in dit scenario kan worden afgeleid uit
verschillende factoren. Voor de toepassing van dit scenario moet echter worden aangetoond dat de aanvrager
het oneerlijke opzet heeft om te profiteren van de aantrekkelijkheid van het oudere recht of de kennis ervan
op de markt. Dit kan bijvoorbeeld voortvloeien uit de goodwill, de reputatie, het succes, het prestige of een
werkelijke aanwezigheid die het oudere recht van de derde heeft verworven, of de verwijzing naar een
gerenommeerde/algemeen bekende persoon of gebeurtenis. De aanvrager kan bijvoorbeeld willen profiteren
van de investering van de verzoeker in het promoten en opbouwen van goodwill voor zijn oudere recht of het
gebruik door de verzoeker van een ouder recht, waarmee het een stevige aanwezigheid op een bepaalde
markt heeft gevestigd.

Op basis van het bovenstaande is het duidelijk dat dit scenario gevallen omvat, maar niet beperkt is tot gevallen
waarin, het doel eruit bestaat om ‘mee te liften’ op de reputatie, inclusief overgebleven/resterende reputatie,
van het oudere recht. In dit kader is het belangrijk dat het oudere recht een zekere bekendheid of een zekere
beroemdheid had op de datum van de aanvraag van het bestreden merk (*#7). Er moet echter een duidelijk
onderscheid worden gemaakt tussen artikel 5, lid 3, punt a, van de merkenrichtlijn en de bepalingen inzake
kwade trouw.

Hierbij moet worden benadrukt dat van verzoeker — in de context van kwade trouw — niet kan worden verlangd
dat hij de bekendheid van zijn oudere recht aantoont op dezelfde manier als verlangd wordt in de procedure
op grond van artikel 5, lid 3, punta), van de merkenrichtlijn (148). Dit komt omdat de twee bepalingen
verschillende doelen hebben.

. Artikel 5, lid 3, punta), van de merkenrichtliin verleent bescherming aan oudere ingeschreven
merken — die in de lidstaat of de Europese Unie een reputatie bezitten — wanneer door het gebruik
zonder geldige reden van het aangevraagde merk (bestreden merk) ongerechtvaardigd voordeel zou
worden behaald uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie
van het oudere merk. Dit artikel vormt bovendien een afzonderlijke grond voor weigering of nietigheid
en is onderworpen aan haar eigen formele en materiéle vereisten, waar de kwade trouw van de
aanvrager van het bestreden merk niet toe behoort.

. Om de bepalingen inzake kwade trouw toe te passen, is echter, zoals reeds eerder vermeld in dit
document, naast andere factoren die relevant zijn voor het specifieke geval, een oneerlijke opzet van
de aanvrager vereist. Deze factor zal normaliter worden vastgesteld aan de hand van relevante,
consistente en objectieve criteria en zal worden beoordeeld in het licht van het bewijsmateriaal van de
zaak. Daarom is het feit dat, in het scenario van parasitair gedrag, het oudere recht (dat al dan niet een
geregistreerd merk kan zijn) bekend is, een andere mate van herkenning op de markt bezit of door een

(1) 06/07/2022, T-250/21, Nehera (afb.), EU:T:2022:430, punten 68-69 (in dit geval werd kwade trouw niet vastgesteld
door het Gerecht).

(**7) 06/07/2022, T-250/21, Nehera (afb.), EU:T:2022:430, punt 57 (in dit geval werd kwade trouw niet vastgesteld door
het Gerecht).

(148) 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR e.a., EU:T:2019:357, punt 60.
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derde in het economisch verkeer wordt gebruikt, één van de elementen die kunnen wijzen op het
bestaan van een oneerlijke intentie van de aanvrager.

Tot slot moeten de betrokken autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, bij de behandeling
van dit scenario ook rekening houden met het feit dat er zelfs sprake kan zijn van parasitaire gedragingen
indien de mate van herkenning of gebruik van het oudere recht in het handelsverkeer afkomstig is uit een niet-

EU-land.

De relevante autoriteiten, waaronder IE-bureaus van lidstaten, kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met een
situatie die vergelijkbaar is met de situatie uit de onderstaande zaak van het Gerecht:

Partijen voor Simca Europe Ltd / BHIM Partijen voor PSA PEUGEOT CITROEN,
het Gerecht de kamer van Groupement d’Intérét Economique
beroep [verzoeker] / SIMCA EUROPE
LIMITED [huidige houder].
Zaaknummer T-327/12, 08/05/2014 Zaaknummer R 645/2011-1, 12/04/2012
Gerecht en kamer van
datum beroep en
datum
Bestreden Oudere Factoren die relevant waren voor de vaststelling
merk rechten van kwade trouw in deze zaak
SIMCA E" Het oneerlijke opzet van de aanvrager (in dit geval: om
Uniemerk ‘mee te liften’ op de overgebleven/resterende
nr. 6489 371 reputatie van de merken van de verzoeker en om
&’:’;S()Srgn;grk) WO-nr. 218 voordeel te halen uit die reputatie)
957 De kennis van de aanvrager dat de derde een ouder
(Duitsland, gelijk/gelijksoortig recht gebruikt
g%z?tla?],rijk o Mate van rechtsbescherming die het oudere recht van
Merken de Benelux) de qerd? gemf-:t S—
Klassen 12, Gelijkheid/gelijksoortigheid tussen het bestreden merk
16, 25 en het/de oudere recht(en)
Herkomst van het betwiste merk en het gebruik ervan
SIMCA sinds de aanmaak
Frans TM Gebrek aan een eerlijke commerciéle logica die ten
1606604 .
(woordmerk) grondslag ligt aan de aanvraag van het bestreden
Klassen 12 en | Merk
37 Chronologie van de gebeurtenissen voorafgaand aan
de indiening van het bestreden merk

Samenvatting
van de zaak

De oorspronkelijke aanvrager

(Joachim Woadhler) had het Uniemerk “SIMCA”

ingeschreven. Het merk werd vervolgens overgedragen aan Simca Europe Ltd (de
huidige houder). De verzoeker (GIE PSA Peugeot Citroén) heeft een vordering tot
nietigverklaring op grond van kwade trouw ingesteld. Het was de houder van een ouder
merk, “SIMCA”, dat in verschillende lidstaten werd beschermd, hoewel het merk in de
voorgaande decennia niet was gebruikt. Hoewel de bekendheid van het merk “SIMCA”
in de loop der jaren was afgenomen, had het bij het publiek dat geinteresseerd is in
auto’s nog steeds een zekere reputatie (een ‘overgebleven/resterende reputatie’). Het
Gerecht merkte op dat het bestaan van het merk “SIMCA” als ‘historisch’ merk een
algemeen bekend feit was en dat de voormalige merkhouder zich bewust was van de
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overgebleven/resterende reputatie van het merk. Bijgevolg was het Gerecht van oordeel
dat de inschrijving van het gelijke bestreden merk in klasse 12 opzettelijk was
aangevraagd met het opzet om een band met de oudere rechten tot stand te brengen
en voordeel te halen uit de overgebleven/resterende bekendheid ervan op de markt voor
motorvoertuigen, derhalve om ‘mee te liften’ op die reputatieen zelfs om met die oudere
merken te kunnen concurreren indien zij in de toekomst opnieuw zouden worden

gebruikt door de verzoeker.

2.5.1.2 Schending van een fiduciaire relatie
In dit kwade trouwscenario moet het bestaan van een fiduciaire relatie (een van de voorbeelden van de factor
besproken in subparagraaf 2.4.2.6) tussen de verzoeker en de aanvrager voorafgaand aan de indiening van
het bestreden merk worden vastgesteld. Om te beoordelen of er sprake is van kwade trouw, moet daarom
onder andere worden nagegaan of er tussen de aanvrager en de verzoeker een vorm van zakelijke
samenwerkingsovereenkomst bestond die leidt tot een fiduciaire relatie, of dat een dergelijke relatie bij wet
was opgelegd. Deze fiduciaire relatie zou bijvoorbeeld uitdrukkelijk of impliciet een algemene vertrouwens- en
loyaliteitsverplichting ten aanzien van de belangen van de houder van de oudere rechten (de verzoeker)

moeten opleggen aan de aanvrager.

De betrokken autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, zouden een situatie tegen kunnen
komen die vergelijkbaar is met de onderstaande zaak van het Gerecht.

Partijen voor SA.PAR. Srl / BHIM Partijen voor Salini COSTRUTTORI S.p.A.
het Gerecht de kamer van [verzoeker] / SA.PAR. Sl
beroep [aanvrager].
Zaaknummer T-321/10, 11/07/2013 Zaaknummer R 219/2009-1, 21/04/2010
Gerecht en kamer van
datum beroep en
datum
Bestreden Oudere Factoren die relevant waren voor de vaststelling
merk rechten van kwade trouw in deze zaak
GRUPPO SALINI Oneerlijk opzet van de aanvrager (in dit geval: het
SALINI (niet- opzet om de rechten op het merk van de verzoeker toe
_ geregistreerd te eigenen)
Erhlgrgggklﬁl merk/teken) De kennis van de aanvrager dat de derde een ouder
(woordmerk) gelijk/gelijksoortig recht gebruikt
Mate van rechtsbescherming die het oudere recht van
Merken Klassen 36, de derde geniet
37,42

Gelijkheid/gelijksoortigheid tussen het bestreden merk
en het/de oudere recht(en)

Eerdere relatie tussen de partijen

Chronologie van de gebeurtenissen voorafgaand aan
de indiening van het bestreden merk

Gebrek aan een eerlijke commerciéle logica die ten
grondslag ligt aan de aanvraag van het bestreden
merk

Samenvatting
van de zaak

De aanvrager (SA.PAR. Srl) schreef het Uniemerk “GRUPPO SALINI” in. De verzoeker
(Salini Costruttori SpA) stelde een vordering tot nietigverklaring op grond van kwade
trouw in. Het Gerecht oordeelde dat de aanvrager niet onbekend kon zijn met het
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langdurige gebruik van het niet-geregistreerde merk/teken “SALINI” (op zichzelf of
samen met het woord “costruttori’) door de verzoeker in Italié en in het buitenland. Er
bestond een eerdere relatie tussen de partijen: het Gerecht hield rekening met het feit
dat de aanvrager een aanzienlijke deelneming in het aandelenkapitaal van de verzoeker
had en dat zijn leidinggevenden topfuncties bekleedden in het bestuur van de verzoeker
en derhalve ‘goed geinformeerd’ was over de zakelijke groei en de toenemende
reputatie van de verzoeker. De status van ‘goed geinformeerd’ zijn was echter op zich
onvoldoende om te concluderen dat er sprake was van kwade trouw. Andere factoren
werden daarom nader onderzocht, waaronder de chronologie van de gebeurtenissen die
tot de indiening hebben geleid (waaronder een zakelijk geschil voorafgaand aan de
indiening en een groei van de omzet en reputatie van de annuleringsaanvrager). In het
licht van het bovenstaande bevestigde het Gerecht dat er sprake was van kwade trouw,
aangezien de aanvrager zich de rechten op het merk van de verzoeker wilde toe-
eigenen.

252 Scenario’s met betrekking tot het facet misbruik van het merkenstelsel

2.5.2.1 Defensieve inschrijvingen

Het is belangrijk om te benadrukken dat de merkenrichtlijn niet vereist dat een aanvrager verklaart of aantoont
dat hij voornemens is een merk te gebruiken op het moment van indiening. Bovendien kan een geregistreerd
merk pas vervallen worden verklaard wegens niet-gebruik nadat 5 jaar zijn verstreken sinds de inschrijving
ervan. Bijgevolg is de aanvrager niet verplicht om — op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving
van een merk — het gebruik dat hij van het aangevraagde merk zal gaan maken aan te geven of zelfs maar
nauwkeurig te kennen, aangezien hij over een termijn van 5 jaar beschikt om te beginnen met een
daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk. Desondanks kan, in de context van
een procedure rondom kwade trouw, de inschrijving van een merk door een aanvrager die geen enkel opzet
heeft om het merk te gebruiken voor de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft, als kwade
trouw worden aangemerkt wanneer er gezien de doelstellingen waarnaar in de merkenrichtlijn wordt verwezen
geen reden is voor de inschrijvingsaanvraag (149).

Het is daarbij ook van belang in gedachten te houden dat, hoewel er geen sprake is van de verplichting het
opzet te hebben om een merk te gebruiken, er ook geen rechtvaardiging voor de bescherming van merken
bestaat, tenzij zij daadwerkelijk overeenkomstig de vereisten van normaal gebruik als voorgeschreven door
het toepasselijke (nationale/Europese) recht op de markt worden gebruikt. De handhaving van de inschrijving
van een niet-gebruikt merk zou immers het scala van tekens die door anderen als merk kunnen worden
ingeschreven, kunnen beperken en concurrenten ook de mogelijkheid kunnen ontnemen om dat merk of een
gelijksoortig merk te gebruiken voor gelijke of gelijksoortige waren of diensten (19).

Indien de aanvrager de inschrijving van een merk aanvraagt zonder het tiberhaupt of voor de genoemde waren
of diensten te willen gebruiken, staat niets eraan in de weg dat het merk wordt ingeschreven (ervan uitgaande
dat het merk voor het overige voldoet aan de inschrijvingseisen). De enige manier waarop een dergelijke
registratie voor het verstrijken van de periode van vijf jaar die vereist is voor een beroep op basis van niet-
gebruik kan worden geannuleerd of in reikwijdte kan worden beperkt, is op grond van het feit dat de aanvraag
te kwader trouw is ingediend. Dit zorgt ervoor dat het merkenstelsel niet vatbaar is voor misbruik (*1).

(149) 28.10.2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, punt 35.
(150) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punt 50.
(*51) Conclusie van advocaat-generaal Tanchev van 16/10/2019, SKY, C-371/18, EU:C:2019:864, punt 96.
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Rekening houdend met het bovenstaande zullen registraties die geen legitieme merkfunctie vervullen — in het
bijzonder de essentiéle functie van herkomstaanduiding — en die bedoeld zijn om:

a) uitsluitend de reikwijdte van de bescherming van het/de andere oudere recht(en) van de aanvrager uit
te breiden, zonder dat daar enige eerlijke commerciéle logica voor bestaat (*°?); of

b) te voorkomen dat derden in de toekomst gelijke/gelijksoortige rechten registreren of gebruiken voor
gelijke/gelijksoortige waren of diensten (met betrekking tot alle vastgestelde waren of diensten of een
gedeelte daarvan), zonder dat daar enige eerlijke commerciéle logica voor bestaat;

worden beschouwd als te kwader trouw ingediend.

Bij de beoordeling van kwade trouw in de context van dit scenario moet de aanvrager van het bestreden merk
niet worden verplicht om het gebruik van dit merk te bewijzen. Het gaat immers niet om een onderzoek van
het normale gebruik, maar om de vraag of de aanvrager op het tijdstip van de indiening van het bestreden
merk het oogmerk of opzet (dan wel het mogelijke oogmerk of opzet) had om het overeenkomstig de wezenlijke
functies van een merk op de markt te gebruiken (3%3). Bij deze beoordeling moeten alle relevante
omstandigheden van het concrete geval in aanmerking worden genomen en kan met name het ontbreken van
een eerlijke commerciéle logica die ten grondslag ligt aan de aanvraag van het bestreden merk (%) een
aanwijzing zijn voor het oneerlijke opzet van de aanvrager (1%°).

Tot slot kunnen de relevante autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, als hierboven
vermeld dit scenario onder meer tegenkomen wanneer een aanvrager opzettelijk een merkregistratie probeert
te verkrijgen voor een breed scala van waren of diensten, niet om het daarvoor, of voor een gedeelte daarvan,
te gebruiken (%6), maar om bijvoorbeeld derden te verhinderen het geregistreerde merk te gebruiken voor de
verkoop van deze waren of diensten. Preventieve registraties kunnen ook te kwader trouw zijn wanneer, zoals
in de hieronder besproken zaak van het Gerecht, de aanvrager enkel de bedoeling had om de bescherming
van een ander recht te versterken en zijn merkenportefeuille uit te breiden, zonder dat daar enige eerlijke
commerciéle logica voor bestaat.

Partijen voor Target Ventures Group Ltd / Partijen voor Target Ventures Group Ltd
het Gerecht EUIPO de kamer van [verzoeker] / Target Partners
beroep GmbH [aanvrager].
Zaaknummer T-273/19, 28/10/2020 Zaaknummer R 1684/2017-2, 04/02/2019
Gerecht en kamer van
datum beroep en
datum
Bestreden Oudere Factoren die relevant waren voor de vaststelling
merk rechten van kwade trouw in deze zaak
Merken TARGET TARGET Oneerlijk opzet van de aanvrager (in dit geval: het
VENTURES | PARTNERS opzet om de bescherming van een ander recht te
versterken en zijn merkenportefeuille uit te breiden)

(%%2) 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

(1%8) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punten 57-58 (in deze zaak werd kwade trouw niet vastgesteld door
het Gerecht); 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, punt 68 (en de daarin aangehaalde rechtspraak);
05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, punt 64 (en de daarin aangehaalde rechtspraak).

(14 Zie subparagraaf 2.4.2.9 voor meer informatie over de factor ‘eerlijke commerciéle logica ten grondslag aan de
aanvraag van het bestreden merk’.

(155) 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, punt 69.

(1%6) 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punt 81; conclusie van advocaat-generaal Tanchev van 16/10/2019,
C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, punten 94-95.
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Uniemerk (niet- Gelijkheid/gelijksoortigheid tussen het bestreden merk
nr. 13 685 56 | geregistreerd | en het/de oudere recht(en)
> merk/teken) Herkomst van het betwiste merk en het gebruik ervan
(woordmerk) sinds de aanmaak
Klassen 35 TARGET _ _ _
en 36 VENTURES Gebrek aan een eerlijke commerciéle logica die ten
(domeinnamen | grondslag ligt aan de aanvraag van het bestreden
) merk
Samenvatting De aanvrager, een durfkapitaalfonds (Target Partners GmbH), schreef het Uniemerk
van de zaak “TARGET VENTURES” in. Het was ook de eigenaar van de domeinnamen

“targetventures.com” en “targetventures.de”, die louter bestonden om te verwijzen naar
de officiéle website van de aanvrager, www.targetpartners.de. De verzoeker (Target
Ventures Group Ltd), eveneens een durfkapitaalfonds, was op de Russische en
Europese durfkapitaalmarkten actief onder de naam “TARGET VENTURES”. Het
Gerecht oordeelde dat de indiening van het bestreden merk om het gevaar voor
verwarring met het teken “TARGET PARTNERS”, dat al in het bezit was van de
aanvrager is, te voorkomen of om het gemeenschappelijke element van deze tekens
(d.w.z. TARGET) te beschermen, niet in verband stond met een van de functies van een
merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduidingen eerder bijdroeg tot het
versterken en beschermen van het eerste recht van de aanvrager (TARGET
PARTNERS). Bovendien stelde het Gerecht dat de bewering van de aanvrager dat de
aanvraag van het bestreden merk tot doel had het gebruik ervan uit te breiden, niet alleen
werd tegengesproken door het ontbreken van enig gebruik van het merk “TARGET
VENTURES” - afgezien van het gebruik dat reeds vé6r de indiening van de
inschrijvingsaanvraag had plaatsgevonden, maar ook door het feit dat de aanvrager
bevestigde dat zijn onderneming in de hoofden van de klanten uitsluitend in verband
wordt gebracht met het teken “TARGET PARTNERS”.

2.5.2.2 Opnieuw indienen

In het kader van een scenario van opnieuw indienen van een merkaanvraag is het belangrijk om eerst te
benadrukken dat een houder hier een rechtmatig belang bij kan hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
wanneer de houder van een ouder ingeschreven merk op grond van zijn nieuwe marketingstrategie,
veranderende bedrijffsbehoeften of veranderende consumentenvraag besluit om de inschrijving van een
gemoderniseerde/bijgewerkte versie van zijn oudere ingeschreven merk(en) aan te vragen (**) of om het/de
merk(en) betrekking te laten hebben op een bijgewerkte lijst van waren of diensten (1°8). Het is ook duidelijk
dat het opnieuw indienen van een merkaanvraag een handeling is die op zich niet verboden is in de
merkenrichtlijn (159) (69).

(157) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punten 35-36, 51 (in deze zaak werd kwade trouw niet vastgesteld
door het Gerecht).

(158) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punt 49 (in deze zaak werd kwade trouw niet vastgesteld door het
Gerecht); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punt 75.

(1%9) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 punt 70.

(19 Bij het opnieuw indienen van een merkaanvraag is het echter ook belangrijk om rekening te houden met de volgende
bepalingen/praktijken op nationaal niveau. In Portugal is het opnieuw indienen van een gelijk merk voor gelijke waren of
diensten niet toegestaan, omdat in artikel 224 van de Portugese wet op de industriéle eigendom is bepaald dat “er maar
één inschrijving voor hetzelfde merk voor één en hetzelfde product of dezelfde dienst kan bestaan en zij een dergelijk merk
derhalve ambtshalve zullen afwijzen”. Bovendien is het in Cyprus, ondanks het feit dat er geen nationale bepaling over dit
onderwerp bestaat, de interne praktijk dat niemand in het bezit kan zijn van twee certificaten voor exact hetzelfde merk
voor dezelfde lijst van waren of diensten. Bijgevolg wordt een merkaanvraag van een gelijke aanvrager voor een gelijke
voorstelling en voor gelijke waren of diensten niet goedgekeurd.
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In het licht van het voorgaande moet worden benadrukt dat alleen in concrete en specifieke omstandigheden,
wanneer wordt aangetoond dat de aanvrager bij het opnieuw indienen van de merkaanvraag het opzet had
misbruik te maken van het merkenstelsel (3¢1), de nieuwe aanvraag wordt geacht te kwader trouw te zijn
ingediend.

De relevante autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, moeten echter rekening houden
met verschillende elementen bij de beoordeling van de vraag of zij te maken hebben met een situatie van
opnieuw indienen. Deze elementen zijn opgenomen in onderstaande punten 1 tot en met 4, om zo een leidraad
te bieden bij de uitvoering van deze beoordeling. Geen van die elementen kan, op zichzelf noch in samenhang,
echter volstaan om te kunnen concluderen dat de aanvrager bij het opnieuw indienen van de merkaanvraag
te kwader trouw handelde, aangezien alle relevante omstandigheden van de zaak zullen moeten worden
onderzocht, in het bijzonder het oneerlijke opzet van de aanvrager.

1) Het eigendom van/de partijen bij de merken in kwestie

Het eigendom van/de partijen bij de merken in kwestie is een van de elementen die moeten worden
geanalyseerd bij het beoordelen of er sprake is van een situatie van opnieuw indienen. Het is in dit kader
duidelijk dat in deze situatie zowel de aanvrager van het opnieuw ingediende bestreden merk als de houder
van het/de eerder ingeschreven merk(en) dezelfde/gelijke rechts-/natuurlijke persoon moet zijn.

In de context van kwade trouw zou het echter niet juist zijn om de beoordeling van dit element alleen te
beperken tot de situatie waarin de aanvrager van het bestreden merk en de houder van het/de oudere
ingeschreven merk(en) dezelfde/gelijke rechts-/natuurlijke persoon zijn: er zal rekening moeten worden
gehouden met enkele aanvullende bijzonderheden. Anders zou deze regel bijzonder makkelijk te omzeilen
zijn door gebruik te maken van een andere (gelieerde) rechts-/natuurlijke persoon.

Zoals reeds is genoemd in dit document, is het belangrijk om vast te stellen wie de aanvrager van de bestreden
merkaanvraag was. Als benoemd in subparagraaf 2.3.3 wordt elke natuurlijke of rechtspersoon die als
aanvrager op het aanvraagformulier wordt genoemd, als zodanig beschouwd. Dit beginsel en de ruime
uitlegging van het begrip aanvrager als besproken in die subparagraaf zijn ook van toepassing op het scenario
van opnieuw indienen.

Daarom moeten de relevante autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, in het kader van
een nieuwe aanvraag bijvoorbeeld het volgende analyseren:

a) of de aanvrager van het opnieuw ingediende bestreden merk en de houder van het/de eerder
ingeschreven merk(en) dezelfde/gelijke rechts-/natuurlijke persoon zijn (162);

b) of ze tot hetzelfde concern behoren; dan wel

C) of er een mogelijke band/overeenkomst tussen hen bestaat (bijv. een situatie waarin de houder van
het/de eerder ingeschreven merk(en) een natuurlijk persoon is en het bestreden merk opnieuw wordt
ingediend door een bedrijf waarvan eerstgenoemde de directeur of de belangrijkste aandeelhouder is).

(*%1) Voor meer informatie over ‘oneerlijke intentie van de aanvrager’, zie subparagraaf 2.4.1.1.
(162) 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.
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2) Beoordeling of de voorstellingen van de betrokken merken gelijk/gelijksoortig zijn

In het kader van het opnieuw indienen moeten, volgens de Unierechtspraak (16%), de relevante autoriteiten,
met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, ook beoordelen of de voorstelling van het (opnieuw
ingediende) bestreden merk en de voorstelling van het/de oudere ingeschreven merk(en) gelijk zijn.

Als de beoordeling van de voorstelling van de betrokken merken echter alleen wordt beperkt tot situaties
waarin de merken (strikt) gelijk zijn, zou dit hele scenario grotendeels ondoeltreffend worden en gemakkelijk
door de aanvrager kunnen worden omzeild door eenvoudigweg opnieuw een merkaanvraag in te dienen
waarbij enkele wijzigingen/variaties in de voorstelling van het/de oudere ingeschreven merk(en) zijn gemaakt.

In het licht van het bovenstaande moet de beoordeling van de vraag of de relevante autoriteiten, met inbegrip
van de IE-bureaus van de lidstaten, van doen hebben met een situatie van opnieuw indienen niet worden
beperkt tot het feit dat de voorstelling van de betrokken merken gelijk is, maar moet deze ook worden uitgebreid
tot gelijksoortige merken. De beoordeling hangt af van een feitelijke beoordeling van de relevante
omstandigheden van elk geval.

3) Beoordeling of de waren of diensten van de betrokken merken gelijk/gelijksoortig zijn

In het kader van een nieuwe aanvraag moeten de relevante autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van
de lidstaten, ook beoordelen of de waren of diensten waarop de betrokken merken zien, gelijk zijn (164).

Net als bij het vorige element moet in dit scenario worden benadrukt dat het beperken van de beoordeling van
de waren of diensten van de betrokken merken tot situaties waarin ze gelijk zijn, het hele scenario van opnieuw
inschrijven grotendeels ineffectief zou maken en dat, als gevolg daarvan, een oneerlijke aanvrager de regel
heel gemakkelijk zou kunnen omzeilen door eenvoudigweg opnieuw een merkaanvraag in te dienen waarbij
enkele wijzigingen zijn aangebracht in de opsomming van de waren of diensten waarop het/de oudere
ingeschreven merk(en) zien.

In het licht van het bovenstaande moet de beoordeling van de vraag of de relevante autoriteiten, met inbegrip
van de |IE-bureaus van de lidstaten, van doen hebben met een situatie van opnieuw indienen niet worden
beperkt tot het feit dat de waren of diensten waarop de betrokken merken zien gelijk is, maar moet deze ook
worden uitgebreid tot gelijksoortige of nauw daaraan verwante waren of diensten. De beoordeling hangt af van
een feitelijke beoordeling van de relevante omstandigheden van elk geval.

4) Territoriale aspecten/grondgebied waarop de betrokken merken zien

Een laatste element dat de relevante autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, moeten
analyseren om na te gaan of zij te maken hebben met een situatie van opnieuw indienen, het grondgebied
waarop de betrokken merken zien.

In dit verband mag niet uit het oog worden verloren dat het merkenstelsel van de Europese Unie en de
nationale stelsels een zeer nauwe band hebben, die wordt gekenmerkt door de beginselen van co-existentie
en complementariteit. Dit betekent dat beide systemen naast elkaar bestaan en functioneren, zodat hetzelfde
merk door dezelfde houder kan worden beschermd als zowel een Uniemerk en als een nationaal merk in een

(163) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punt 30 (in deze zaak werd kwade trouw niet vastgesteld door het
Gerecht); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

(164) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, punten 42, 49-51 (in deze zaak werd kwade trouw niet vastgesteld
door het Gerecht); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, punt 75.

Gemeenschappelijke praktijk 31



 EUPN,

Te kwader trouw ingediende merkaanvragen

(of alle) lidsta(a)t(en). De mogelijkheid om een aanvraag voor een Uniemerk in te dienen met het oog op het
verkrijgen van eenheidsbescherming op het niveau van de Europese Unie, bovenop de bescherming die wordt
verleend door nationale merken die in de verschillende lidstaten zijn geregistreerd, vormt het kerndoel van het
merkenstelsel van de Europese Unie en mag daarom op zich niet als een daad van kwade trouw worden
beschouwd (165). Bijgevolg is het indienen van een Uniemerkaanvraag die gelijk is aan of sterk lijkt op reeds
geregistreerde nationale of internationale merken meestal in overeenstemming met de commerciéle logica en
vormt dit op zich geen bewijs van kwade trouw.

5) Analyse van de relevante elementen om een situatie van opnieuw indienen te identificeren en
beoordeling van kwade trouw

In het licht van wat in de bovengenoemde paragrafen is opgemerkt over het opnieuw indienen en na analyse
van alle in dit document genoemde elementen, kunnen de relevante autoriteiten, met inbegrip van de IE-
bureaus van de lidstaten, vaststellen of zij te maken hebben met een situatie van opnieuw indienen.

Zoals echter al is benoemd, kan geen van de bovenstaande elementen, op zichzelf noch in samenhang,
volstaan om te kunnen concluderen dat de aanvrager bij het opnieuw indienen van de merkaanvraag te kwader
trouw handelde. Net als in andere scenario’s van kwade trouw, moeten andere factoren die relevant zijn voor
de beoordeling van kwade trouw, met name het oneerlijke opzet van de aanvrager, in detail worden
onderzocht (16%), waarbij rekening wordt gehouden met het doel dat wordt nagestreefd met de bepalingen
inzake kwade trouw, dat er, in de context van een scenario van opnieuw indienen, uit bestaat dat misbruik van
het merkenstelsel wordt voorkomen.

De relevante autoriteiten, waaronder IE-bureaus van lidstaten, kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met een
situatie die vergelijkbaar is met de situatie uit de onderstaande zaak van het Gerecht, waar de aanvraag te
kwader trouw opnieuw werd ingediend:

Partijen voor Hasbro, Inc. / EUIPO Partijen voor Kreativni Dogadaji [verzoeker]
het Gerecht de kamer van d.o.0. / Hasbro, Inc. [aanvrager]
beroep
Zaaknummer T-663/19, 21/04/2021 (167) Zaaknummer R 1849/2017-2, 22/07/2019
Gerecht en kamer van
datum beroep en
datum
Bestreden Oudere Factoren die relevant waren voor de vaststelling
merk rechten van kwade trouw in deze zaak
Oneerlijk opzet van de aanvrager (in dit geval: het
Mr?é\ln?elz;kOLY Bﬂr?é\lrr?e}:;kOLY vermijden van het leveren van bewijs van gebruik van
Merken nr.9 071961 | - 53g 365 het merk en het verlengen van de respijttermijn van vijf
(woordmerk) | (oordmerk) jaar)
Klassen 9, Klassen 9, 25. Gelijkheid/gelijksoortigheid tussen het bestreden merk
16,28 en4l | og en het/de oudere recht(en)

(15) 15/09/2016, T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, punt 45.
(1%%) Zie subparagraaf 2.4.1.1 voor meer informatie over de factor oneerlijke opzet van de aanvrager.
(*%7) Zie de tabel in subparagraaf 2.4.2.9 voor meer informatie over deze uitspraak.

Gemeenschappelijke praktijk

32


https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-663%252F19&for=&jge=&dates=&language=nl&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=12054064
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1849%2F2017

 EUPN,

Te kwader trouw ingediende merkaanvragen

MONOPOLY Gelijke of gelijksoortige waren/diensten

Uniemerk

nr. 6 895511

(woordmerk) : :

Klasse 41 Herkomst van het betwiste merk en het gebruik ervan
sinds de aanmaak

MONOPOLY

Uniemerk Chronologie van de gebeurtenissen voorafgaand aan

nr. 8 950 776 de indiening van het bestreden merk

(woordmerk)

Klasse 16 Gebrek aan een eerlijke commerciéle logica die ten
grondslag ligt aan het indienen

Samenvatting
van de zaak

De aanvrager (Hasbro, Inc.) schreef het bestreden Uniemerk “MONOPOLY” in en was
tevens eigenaar van verschillende eerder ingeschreven “MONOPOLY”-Uniemerken, die
binnen dezelfde klassen waren beschermd. De verzoeker (Kreativni Dogadaiji d.0.0.)
stelde een vordering tot nietigverklaring op grond van kwade trouw in. Het bestreden
merk betrof talrijke waren en diensten die al door de oudere “MONOPOLY”-merken
werden gedekt. De aanvrager heeft tijdens een mondelinge hoorzitting voor de kamer
van beroep toegegeven dat een van de voordelen van die strategie was gelegen in de
vermindering van de administratieve lasten in veel oppositieprocedures waarbij de
aanvrager bewijs moest opstellen en indienen. Het Gerecht constateerde dat het doel
van het opnieuw indienen van de aanvraag erin was gelegen dat de aanvrager geen
bewijs van gebruik van het bestreden merk hoefde op te stellen en in te dienen, waardoor
de respijttermijn van vijf jaar voor de oudere merken werd verlengd. Een dergelijke
gedraging moet echter worden geacht in strijd te zijn met de doelstellingen van de
Uniemerkenverordening, de beginselen van het merkenrecht van de Unie en de regel
inzake het bewijs van het gebruik. In het onderhavige geval dient te worden opgemerkt
dat de vaststelling van kwade trouw alleen zag op die waren en diensten waarop het
bestreden merk betrekking had, die gelijk werden bevonden aan de waren en diensten
waarop de oudere merken betrekking hadden.

2.5.2.3 Speculatieve doeleinden/merk als instrument voor hefboomeffect

Zoals uitgelegd in subparagraaf 2.4.2.10, kan er onder meer sprake zijn van kwade trouw wanneer een
aanvraag om inschrijving van een merk wordt verlegd van het oorspronkelijke doel ervan en op speculatieve
wijze of uitsluitend met het oog op het verkrijgen van een financiéle vergoeding wordt ingediend. Het feit dat
de aanvrager om een financiéle vergoeding heeft verzocht, ook al was deze aanzienlijk, volstaat echter niet
om te concluderen dat hij bij de indiening van de merkaanvraag op frauduleuze en speculatieve wijze heeft
gehandeld. De reden hiervoor is dat het bijvoorbeeld mogelijk is dat, gezien alle omstandigheden in een
specifiek geval, het bestaan van een verzoek om financiéle compensatie voor de overdracht van het merk
binnen de werkingssfeer van de vrijheid van de markt kan vallen (168). Om vast te stellen dat er sprake is van
dit scenario van kwade trouw moeten daarom verschillende factoren voor de beoordeling van kwade trouw,
die relevant zijn voor het specifieke geval, bij de zaak worden betrokken.

(*%8) 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39.
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De betrokken autoriteiten, met inbegrip van de IE-bureaus van de lidstaten, zouden een situatie tegen kunnen
komen die vergelijkbaar is met de onderstaande zaak van het Gerecht.

Partijen voor Copernicus-Trademarks Ltd / Partijen voor COPERNICUS-TRADEMARKS
het Gerecht EUIPO de kamer van Limited [aanvrager] / MAQUET
beroep GmbH & Co. KG [verzoeker]
Zaaknummer T-82/14, 07/07/2016 Zaaknummer R 2292/2012-4, 25/11/2013
Gerecht en kamer van
datum beroep en
datum
B Eerder Factoren die relevant waren voor de vaststelling
estreden . :
ingeschreven | van kwade trouw in deze zaak
merk merk
LUCEO LUCEO Oneerlijk opzet van de aanvrager (in dit geval: het
Uniemerk Austrian opzet om een blokkeringspositie te verkrijgen om zich
?v:/.o?) %?T‘]‘e%)“ (Tvao égﬁ% Zr(k))og te verzetten tegen mogelijke latere aanvragen tot
Klassen 10, Klassen 3, 9, inschrijving van gelijke/gelijksoortige merken door
Merken 12, 28 10, 12, 14, 18, | derden)
25, 28, 36, 40 | Gelijkheid/gelijksoortigheid tussen het bestreden merk

en het/de oudere recht(en)

Herkomst van het betwiste merk en het gebruik ervan
sinds de aanmaak

Verzoek om een financiéle vergoeding

Patroon van het gedrag/de handelingen van de
aanvrager

Samenvatting
van de zaak

De verzoeker (Maquet GmbH) diende de EUTM-aanvraag “LUCEA LED” in voor waren
uit klasse 10. De aanvrager (Copernicus EOOD) registreerde het bestreden Uniemerk
“‘LUCEO” en vorderde het recht van voorrang op basis van een Oostenrijks merk. De
aanvrager heeft oppositie ingesteld tegen de Uniemerkaanvraag “LUCEA LED” en de
verzoeker heeft een vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk “LUCEQO” ingesteld
op grond van kwade trouw. Het Gerecht bevestigde dat aanvrager een onwettige
indieningsstrategie had gevolgd, dat bestond uit het achtereenvolgens aan elkaar rijgen
van aanvragen voor inschrijving van nationale merken. Het Gerecht oordeelde onder
meer dat de keten van aanvragen voor inschrijving van Duitse en Oostenrijkse “LUCEO”-
merken bedoeld was om de aanvrager een blokkeringspositie te verlenen voor een
periode langer dan de bedenktijd van zes maanden (om aanspraak te maken op
voorrang voor een Uniemerkaanvraag) en de respijtperiode van vijf jaar. De aanvrager
maakte gebruik van deze blokkeringspositie om oppositie in te stellen tegen aanvragen
voor gelijke/soortgelijke merken door zich te beroepen op de voorrang van zijn oudere
“LUCEO”-merken en verzocht pas om financiéle vergoeding nadat de verzoeker contact
had opgenomen. Deze indieningsstrategie werd onverenigbaar geacht met de
doelstellingen van de UMV en als rechtsmisbruik aangemerkt, omdat de merkaanvragen
werden verlegd van hun oorspronkelijke doel en op speculatieve wijze of uitsluitend met
het oog op het verkrijgen van een financiéle vergoeding werden ingediend.

Gemeenschappelijke praktijk 34


https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-82%252F14&for=&jge=&dates=&language=nl&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=12054108
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/2292%2F2012

. "EUIPN

o EURCPEAN U
INTELLECTUAL

ERTY NETWORK

Te kwader trouw ingediende merkaanvragen

2.6 Reikwijdte van de weigering/annulering wegens kwade trouw

Over het algemeen sprake zal er sprake zijn van kwade trouw met betrekking tot alle bestreden waren of
diensten waarvoor het bestreden merk is aangevraagd of ingeschreven. Volgend op het arrest van het Hof in
de zaak SKY is echter een gedeeltelijke weigering/annulering mogelijk (169).

(199 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, punt 81.
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