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Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn
(EVU) 2015/2436

Het Koninkrijk Belgié&,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

Gelet op artikel 1.7, lid 2, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken
en tekeningen of modellen),

Bezield door de wens in bovengenoemd verdrag een aantal wijzigingen aan te brengen, met
name om de conformiteit met Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten te
verzekeren,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:
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Artikel |

Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt
als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 1.1 worden de woorden “Gemeenschapsmerkenverordening: de Verordening (EG)
nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk” vervangen
door de woorden “Uniemerkenverordening: de Verordening (EU) 2017/1001 van het
Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie)” en
worden na het zesde streepje de volgende twee bepalingen ingevoegd:

“- Uniemerk: een merk van de Europese Unie zoals bedoeld in de Uniemerkenverordening;

- Uniewetgeving: wetgeving van de Europese Unie;”

In artikel 1.2, lid 2, sub a, wordt het woord “Economische” geschrapt.

In de artikelen 1.7, lid 1, en 1.9, lid 1, wordt het woord “Gemeenschap” vervangen door het
woord “Unie”.

In artikel 1.13, leden 1 en 2, wordt het woord “rechten” vervangen door het woord “taksen”.

Het opschrift van hoofdstuk 1 van titel Il komt te luiden als volgt: “Hoofdstuk 1. Geldigheid van
een merk”.

Artikel 2.1 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.1 Tekens die een merk kunnen vormen

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder
namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of
verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze:

a. de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere
ondernemingen, en

b. in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en
het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming
duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.”

Artikel 2.2 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.2 Verkrijging van het recht

Onverminderd het uit het Verdrag van Parijs of het TRIPS verdrag voortvloeiende recht van
voorrang, wordt het uitsluitend recht op een merk ingevolge dit verdrag verkregen door de
inschrijving van het merk, waarvan de aanvraag is verricht binnen het Benelux-gebied
(Beneluxmerk) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau waarvan de
bescherming zich uitstrekt tot het Benelux-gebied (internationaal merk).”

Na artikel 2.2 worden drie nieuwe artikelen toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.2bis Absolute gronden voor weigering of nietigheid

1. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:

a. tekens die geen merk kunnen vormen;

b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen

tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van
herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere
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kenmerken van de waren of diensten;

d. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of
in het bonafide en gevestigd handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

e. tekens die uitsluitend bestaan uit:
i. de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;

ii. de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is
om een technische uitkomst te verkrijgen;

iii. de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren
geeft;

f. merken die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-
landen;

g. merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard,
hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

h. merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel
6ter van het Verdrag van Parijs geweigerd of nietig verklaard moeten worden;

i. merken die van inschrijving zijn uitgesloten op grond van Uniewetgeving of het interne recht
van een van de Benelux-landen, of op grond van internationale overeenkomsten waarbij de
Europese Unie partij is of die werking hebben in een Benelux-land en die in bescherming van
oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voorzien;

j- merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale
overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is en die in bescherming van traditionele
aanduidingen voor wijn voorzien;

k. merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale
overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is en die in bescherming van
gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien;

I. merken die bestaan uit of de essentiéle onderdelen reproduceren van een oudere
plantenrasbenaming die is ingeschreven overeenkomstig Uniewetgeving of het interne recht
van een van de Benelux-landen, of overeenkomstig internationale overeenkomsten waarbij
de Europese Unie partij is of die werking hebben in een Benelux-land, ter bescherming van
kweekproducten, en die betrekking hebben op kweekproducten van hetzelfde of een
nauwverwant plantenras.

2. Een merk kan nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk
te kwader trouw is ingediend.

3. Een merk wordt niet geweigerd op grond van lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als
gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, voor de datum van de aanvraag om inschrijving
onderscheidend vermogen heeft verkregen. Een merk wordt niet om dezelfde redenen nietig
verklaard indien het, voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, als gevolg van het
gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Artikel 2.2ter Relatieve gronden voor weigering of nietigheid

1. Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan,
indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien:

a. het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is
aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere
merk is beschermd,;
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b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of
overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring
bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.

2. Onder “oudere merken” in de zin van lid 1 worden verstaan:

a. merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van het merk, waarbij in
voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen
voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieén:

i. Beneluxmerken en internationale merken waarvan de bescherming zich uitstrekt tot
het Benelux-gebied;

ii. Uniemerken, waaronder begrepen internationale merken waarvan de bescherming
zich uitstrekt tot de Europese Unie;

b. Uniemerken waarvan overeenkomstig de Uniemerkenverordening op geldige wijze de
anciénniteit wordt ingeroepen op grond van een onder a, sub i, bedoeld merk, ook al is van dit
merk afstand gedaan of is het merk vervallen;

c. de aanvragen om inschrijving van merken als bedoeld onder a en b, mits deze zullen
worden ingeschreven;

d. merken die op de depotdatum van de aanvraag om inschrijving van het merk of, in
voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangsrecht, in
het Benelux-gebied algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van
Parijs.

3. Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of
kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard:

a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of
diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet
overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het
oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese
Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;

b. indien het door een gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam
en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of
vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt;

c. indien en voor zover ingevolge de Uniewetgeving of het interne recht van een van de
Benelux-landen ter bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen:

i. er reeds een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische
aanduiding was ingediend overeenkomstig de Uniewetgeving of het interne recht van
een van de Benelux-landen, voor de datum van de aanvraag om inschrijving van het
merk of de datum van het ten behoeve van de aanvraag ingeroepen voorrangsrecht,
onder voorbehoud van latere inschrijving;

ii. die oorsprongsbenaming of geografische aanduiding de persoon die krachtens de
toepasselijke wetgeving bevoegd is voor de uitoefening van de daaruit voortvloeiende
rechten, machtigt om het gebruik van een later merk te verbieden.

4. Een merk hoeft niet te worden geweigerd of nietigverklaard wanneer de houder van het
oudere merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven.
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Artikel 2.2quater Gronden voor weigering of nietigverklaring voor slechts een deel van de
waren of diensten

Indien een grond voor weigering van inschrijving of nietigverklaring van een merk slechts
bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is gedeponeerd of
ingeschreven, betreft de weigering van inschrijving of de nietigverklaring alleen die waren of
diensten.”

De artikelen 2.3 en 2.4 worden opgeheven.

In het opschrift van hoofdstuk 2 van titel Il wordt het woord “Depot” vervangen door het woord
“Aanvraag”.

Artikel 2.5 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.5 Aanvraag

1. De aanvraag van een Beneluxmerk geschiedt, hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het
Bureau, met inachtneming van de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten en tegen
betaling van de verschuldigde taksen. Er wordt onderzocht of de overgelegde stukken aan de
voor het vaststellen van een depotdatum gestelde vereisten voldoen en de depotdatum wordt
vastgesteld. Aan de aanvrager wordt onverwijld schrifteljk mededeling gedaan van de
vastgestelde depotdatum dan wel van de gronden voor het niet toekennen van een
depotdatum.

2. Indien bij de aanvraag niet is voldaan aan de overige in het uitvoeringsreglement gestelde
vereisten, wordt de aanvrager hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld onder opgave
van de voorschriften waaraan niet is voldaan en wordt hij in de gelegenheid gesteld daaraan
alsnog te voldoen.

3. De aanvraag vervalt, indien niet binnen de gestelde termijn voldaan is aan de bepalingen
van het uitvoeringsreglement.

4. Wanneer de aanvraag geschiedt bij een nationale dienst zendt deze de aanvraag door aan
het Bureau, hetzij onverwijld na ontvangst van de aanvraag, hetzij nadat is vastgesteld dat de
aanvraag voldoet aan de gestelde eisen.

5. Het Bureau publiceert, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, de
aanvraag nadat aan de vereisten voor het vaststellen van een depotdatum is voldaan en de
opgegeven waren of diensten conform artikel 2.5bis zijn ingedeeld.”

Na artikel 2.5 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.5bis Aanduiding en classificatie van waren en diensten

1. De waren en diensten waarvoor een merkinschrijving wordt aangevraagd, worden
ingedeeld volgens de in de Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie (Classificatie van
Nice).

2. De aanvrager omschrijft de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd
voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers
alleen op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.

3. Voor de toepassing van lid 2 kunnen de algemene aanduidingen in de
klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice of andere algemene bewoordingen
worden gebruikt op voorwaarde dat deze voldoen aan de in dit artikel gestelde basisvereisten
van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

4. Het Bureau wijst een aanvraag af met betrekking tot onduidelijke of onnauwkeurige
aanduidingen of bewoordingen indien de aanvrager geen aanvaardbare formulering voorstelt
binnen de daartoe door het Bureau gestelde termijn.
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5. Het gebruik van algemene bewoordingen, met inbegrip van de algemene aanduidingen in
de klasseomschrijvingen van de Classificatie van Nice, wordt geinterpreteerd als betrekking
hebbende op alle waren of diensten die duidelijk onder de letterlijke betekenis van de
aanduiding of bewoording vallen. Het gebruik van deze aanduidingen of bewoordingen wordt
niet geinterpreteerd als betrekking hebbende op waren of diensten die niet aldus kunnen
worden begrepen.

6. Wanneer de aanvrager verzoekt om inschrijving voor meer dan één klasse, groepeert de
aanvrager de waren en diensten volgens de klassen van de Classificatie van Nice, waarbij
elke groep wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse waartoe deze groep van
waren of diensten behoort, en presenteert hij deze in de volgorde van de klassen.

7. Waren en diensten worden niet geacht overeen te stemmen op grond van het feit dat zij in
dezelfde klasse volgens de Classificatie van Nice voorkomen. Waren en diensten worden niet
geacht niet overeen te stemmen op grond van het feit dat zij in verschillende klassen volgens
de Classificatie van Nice voorkomen.”

In artikel 2.6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. Inlid 1 worden de woorden “het depot” vervangen door de woorden “de aanvraag”;

b. In lid 3 worden de woorden “bij een bijzondere verklaring” vervangen door de
woorden “door een bijzondere verklaring”, worden de woorden “het depot” vervangen
door de woorden “de aanvraag” en wordt het woord “rechten” vervangen door het
woord “taksen”.

Artikel 2.8 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.8 Inschrijving

1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2.11, 2.14 en 2.16 wordt het aangevraagde
merk, indien aan de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten is voldaan, voor de door
de aanvrager vermelde waren of diensten ingeschreven. Het Bureau bevestigt de inschrijving
aan de merkhouder.

2. De aanvrager kan, indien aan alle in artikel 2.5 bedoelde vereisten is voldaan, het Bureau
verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, om onverwijld tot
inschrijving van de aanvraag over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken zijn de artikelen
2.11, 2.14 en 2.16 van toepassing, met dien verstande dat het Bureau bevoegd is tot de
doorhaling van de inschrijving te besluiten.”

Artikel 2.9 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.9 Geldigheidsduur en vernieuwing

1. De inschrijving van een Beneluxmerk heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen
vanaf de datum van indiening van de aanvraag.

2. Het teken waaruit het merk bestaat mag niet worden gewijzigd, noch gedurende de
inschrijving, noch ter gelegenheid van de vernieuwing daarvan.

3. De inschrijving kan voor verdere termijnen van 10 jaren worden vernieuwd door de
merkhouder of eenieder die daartoe bij wet of bij overeenkomst gemachtigd is.

4. Vernieuwing geschiedt door betaling van de daartoe vastgestelde taks. Wanneer deze taks
wordt betaald voor slechts een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is
ingeschreven, wordt de inschrijving enkel voor de betrokken waren of diensten vernieuwd. De
taks dient betaald te worden binnen zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan het
verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving of de latere vernieuwing daarvan. Bij
gebreke daarvan kan de taks nog betaald worden binnen zes maanden onmiddellijk volgend
op de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur of de latere vernieuwing daarvan,
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indien gelijktijdig een extra taks wordt betaald.

5. Het Bureau herinnert de merkhouder ten minste zes maanden voordien aan het verstrijken
van de inschrijving.

6. Het Bureau gebruikt voor deze herinnering de laatste aan het Bureau bekende
contactgegevens van de merkhouder. Het niet-verzenden of niet-ontvangen van deze
herinnering ontslaat de houder niet van de verplichtingen voortvloeiend uit lid 3 en 4. Daarop
kan noch in rechte, noch ten opzichte van het Bureau beroep worden gedaan.

7. De vernieuwing gaat in vanaf de dag na de datum waarop de geldigheid van de inschrijving
verstrijkt. Het Bureau tekent de vernieuwing aan in het register.”

Artikel 2.10 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.10 Internationale aanvraag

1. De internationale aanvragen van merken geschieden volgens de bepalingen van de
Overeenkomst van Madrid en het Protocol van Madrid. De nationale taksen, bedoeld in artikel
8, onder (1), van de Overeenkomst van Madrid en het Protocol van Madrid, alsmede de
taksen bedoeld in artikel 8, onder 7 (a), van het Protocol van Madrid, worden bij
uitvoeringsreglement bepaald.

2. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2.5bis, 2.13 en 2.18 schrijft het Bureau de
internationale aanvragen in ten aanzien waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken
tot het Benelux-gebied.

3. De aanvrager kan het Bureau verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het
uitvoeringsreglement, om onverwijld tot inschrijving over te gaan. Op de aldus ingeschreven
merken is artikel 2.8, lid 2, van overeenkomstige toepassing.”

Artikel 2.11 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.11 Weigering op absolute gronden

1. Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel een van de in artikel
2.2bis, lid 1, bedoelde absolute gronden van toepassing is.

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn
geheel betreffen.

3. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren,
onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de aanvrager en stelt hem in de
gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

4. Indien de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn
zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de
weigering geeft het Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de
aanvrager, onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die
beslissing.

5. De weigering wordt eerst definitief nadat de beslissing niet meer vatbaar is voor enig
rechtsmiddel.”

In artikel 2.13 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a. In het opschrift wordt het woord “depots” vervangen door het woord “aanvragen”;

b. Inlid 1 wordt het woord “depots” vervangen door het woord “aanvragen”;
c. Inlid 2 wordt het woord “deposant” vervangen door het woord “aanvrager”.
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Artikel 2.14 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.14 Instellen van de procedure

1. Binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de aanvraag,
kan op basis van de in artikel 2.2ter bedoelde relatieve gronden schriftelijk oppositie worden
ingesteld bij het Bureau.

2. Oppositie kan worden ingesteld:

a. in de in artikel 2.2ter, lid 1 en lid 3, sub a, bedoelde gevallen door de houders van oudere
merken en de door deze houders gemachtigde licentiehouders;

b. in het in artikel 2.2ter, lid 3, sub b, bedoelde geval door de daar bedoelde houders van
merken. In dit geval kan tevens de in artikel 2.20ter, lid 1, sub b, bedoelde overdracht worden
gevorderd;

c. in het in artikel 2.2ter, lid 3, sub ¢, bedoelde geval door degenen die krachtens het
toepasselijke recht de in deze bepaling bedoelde rechten mogen uitoefenen.

3. Een oppositie kan worden ingediend op grond van een of meer oudere rechten en op basis
van een deel of het geheel van de waren of diensten waarvoor het oudere recht is beschermd
of aangevraagd, en kan worden gericht tegen een deel of het geheel van de waren of
diensten waarvoor het betwiste merk wordt aangevraagd.

4. De oppositie wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de verschuldigde taksen zijn
betaald.”

Artikel 2.16 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.16 Verloop van de procedure

1. Het Bureau behandelt de oppositie binnen een redelijke termijn overeenkomstig de
bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement en met inachtneming van het beginsel van
hoor en wederhoor.

2. De oppositieprocedure wordt opgeschort:

a. indien de oppositie berust op artikel 2.14, lid 2, sub a, wanneer het oudere merk:
i. nog niet is ingeschreven;
ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van
een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
iii. het voorwerp is van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;

b. indien de oppositie berust op artikel 2.14, lid 2, sub c, wanneer ze is gebaseerd op een
aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding, totdat daarover een
definitieve beslissing is genomen;
c. wanneer het betwiste merk:
i. het voorwerp is van een weigeringsprocedure op absolute gronden;
ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van
een gerechtelijke vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;
d. op gezamenlijk verzoek van patrtijen;
e. indien de opschorting om andere redenen passend is.

3. De oppositieprocedure wordt afgesloten:

a. wanneer de opposant niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden;
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b. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde oppositie. In dit geval vervalt de
aanvraag;

c. wanneer aan de oppositie de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij
omdat de aanvraag waartegen oppositie is ingesteld is vervallen;

d. wanneer het oudere merk of het oudere recht niet meer geldig is;

e. indien de oppositie berust op artikel 2.14, lid 2, sub a, en de opposant binnen de gestelde
termijn geen bewijsstukken van gebruik van zijn oudere merk als bedoeld in artikel 2.16bis
heeft overgelegd.

In deze gevallen wordt een deel van de betaalde taksen gerestitueerd.

4. Nadat het onderzoek van de oppositie is beéindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk
een beslissing. Indien de oppositie gegrond bevonden wordt, weigert het Bureau het merk
geheel of gedeeltelijk in te schrijven of besluit het de in artikel 2.20ter, lid 1, sub b, bedoelde
overdracht in het register aan te tekenen. In het tegengestelde geval wordt de oppositie
afgewezen. Van de beslissing geeft het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan de partijen,
onder vermelding van het in artikel 1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De
beslissing van het Bureau wordt eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig
rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij bij een beroep tegen zijn beslissing.

5. De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld
conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement. De kosten zijn niet verschuldigd indien de
oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt. De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de
kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de
bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.”

Na artikel 2.16 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.16bis Niet-gebruik als verweer in een oppositieprocedure

1. Wanneer in een oppositieprocedure ingevolge artikel 2.14, lid 2, sub a, op de datum van
indiening of voorrang van het jongere merk de periode van vijf jaar was verstreken
waarbinnen het oudere merk normaal moet zijn gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis, levert
de opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt
overeenkomstig artikel 2.23bis in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van
indiening of voorrang van het jongere merk, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-
gebruik bestonden.

2. Indien het oudere merk slechts is gebruikt voor een deel van de waren of diensten
waarvoor het is ingeschreven, wordt het voor het in lid 1 bedoelde onderzoek van de
oppositie geacht voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.

3. De leden 1 en 2 zijn ook van toepassing wanneer het oudere merk een Uniemerk is. In dat
geval wordt het normale gebruik overeenkomstig artikel 18 van de Uniemerkenverordening
vastgesteld.”

In artikel 2.18 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In het opschrift wordt het woord “depots” vervangen door het woord “aanvragen”;

b. In lid 1 worden de woorden “internationaal depot” vervangen door de woorden
“‘internationale aanvraag” en worden de woorden “2.14 en 2.16” vervangen door de
woorden “2.14 tot en met 2.16bis”;

c. Inlid 2 worden de woorden “2.14 tot en met 2.16” vervangen door de woorden “2.14
tot en met 2.16bis”.

In artikel 2.19 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
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a. Inlid 1 worden de woorden “artikel 2.1, lid 1 en 2” vervangen door de woorden “artikel
2.1” en wordt het woord “gedeponeerde” vervangen door het woord “aangevraagde”;

b. Inlid 3 worden de woorden “artikel 2.1, lid 1 en 2” vervangen door de woorden “artikel
2.1".

Artikel 2.20 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.20 Rechten verbonden aan het merk

1. De in artikel 2.2 bedoelde inschrijving van een merk geeft de houder daar een uitsluitend
recht op.

2. Onverminderd de rechten van houders die v66r de datum van indiening of de datum van
voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen en onverminderd de eventuele
toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is
de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming
hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

a. gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of
diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt
met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk
is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer
die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk;

c. gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of
diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor
het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Benelux-gebied en door het
gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd
voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of
de reputatie van het merk;

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

3. Met name kan krachtens lid 2, sub a tot en met ¢, worden verboden:
a. het aanbrengen van het teken op de waren of verpakking;

b. het aanbieden of in de handel brengen, of daartoe in voorraad hebben van waren of het
aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d. het gebruik van het teken als handels- of bedrijffsnaam of als deel van een handels- of
bedrijfsnaam;

e. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties;

f. het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die in strijd is met Richtlijn
2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake
misleidende reclame en vergelijkende reclame.

4. Onverminderd de rechten van houders die v6ér de datum van indiening of de datum van
voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen, heeft de houder van dat merk eveneens
het recht te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in het
Benelux-gebied zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze
waren, met inbegrip van de verpakking ervan, uit derde landen afkomstig zijn en zonder
toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk of in
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zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden.

Het recht van de houder van het merk op grond van de eerste alinea vervalt indien door de
aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of inbreuk is
gemaakt op het ingeschreven merk, die is ingesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr.
608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving
van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van verordening (EG)
nr. 1383/2003, het bewijs wordt geleverd dat de houder van het ingeschreven merk niet
gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van de eindbestemming
te verbieden.

5. Wanneer het risico bestaat dat de verpakking, labels, etiketten, beveiligings- of
echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk is aangebracht, kunnen
worden gebruikt met betrekking tot waren of diensten en dit gebruik een inbreuk zou vormen
op de rechten van de houder van een merk op grond van lid 2 en 3, heeft de houder van dat
merk het recht de volgende handelingen te verbieden indien zij in het economische verkeer
worden verricht:

a. het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op een
verpakking, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen
waarop het merk kan worden aangebracht;

b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben, of het invoeren of
uitvoeren van verpakkingen, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle
andere middelen waarop het merk is aangebracht.

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

Na artikel 2.20 worden twee nieuwe artikelen toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.20bis Weergave van merken in woordenboeken

Wanneer door de weergave van een merk in een woordenboek, een encyclopedie of een
ander naslagwerk in gedrukte of elektronische vorm de indruk wordt gewekt dat het gaat om
de soortnaam van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, draagt de
uitgever er op verzoek van de houder van het merk zorg voor dat de weergave van het merk
onverwijld, en ingeval het een werk in gedrukte vorm betreft, uiterlijk bij de volgende uitgave
van het werk, vergezeld gaat van de vermelding dat het een ingeschreven merk betreft.

Artikel 2.20ter Verbod op het gebruik van een merk dat op haam van een gemachtigde of
vertegenwoordiger is ingeschreven

1. Wanneer een merk zonder de toestemming van de houder is ingeschreven op naam van
de gemachtigde of vertegenwoordiger van een persoon die de houder van dat merk is, is de
houder gerechtigd een van beide of beide volgende handelingen te verrichten:

a. zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door zijn gemachtigde of
vertegenwoordiger;

b. de overdracht van de inschrijving te zijnen gunste te vorderen.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn
handelwijze rechtvaardigt.”

In artikel 2.21 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. Inlid 1 en lid 4 worden de woorden “artikel 2.20, lid 1” vervangen door de woorden
“artikel 2.20, lid 27;
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b. In lid 5 worden de woorden “artikel 2.32, lid 4 en 5" vervangen door de woorden
“artikel 2.32, lid 5 en 67;

c. Inlid 6 worden de woorden “het depot” vervangen door de woorden “de aanvraag” en
worden de woorden “artikel 2.20” vervangen door de woorden “artikel 2.20, lid 2”.

Artikel 2.23 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.23 Beperking van het uitsluitend recht

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

a. de naam of het adres van die derde, indien het om een natuurlijke persoon gaat;

b. tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking
hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst,
tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van
de waren of diensten;

c. het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die
van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is
om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of
onderdeel;

€én en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken
in nijverheid en handel.

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

3. Een merk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren
die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische
Ruimte in de handel zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te
verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de
waren, nadat zij in het de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

Na artikel 2.23 worden drie nieuwe artikelen toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.23bis Normaal gebruik van het merk

1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid, in het
Benelux-gebied geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het
is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen gebruik
is gemaakt, is vatbaar voor de beperkingen en sancties van de artikelen 2.16bis, leden 1 en
2, 2.23ter, 2.27, lid 2, en 2.30quinquies, leden 3 en 4, tenzij er een geldige reden is voor het
niet-gebruik.

2. In het in artikel 2.8, lid 2, bedoelde geval, wordt de in lid 1 bedoelde termijn van vijf jaar
berekend met ingang van de datum waarop het merk niet langer voorwerp kan zijn van een
weigering op absolute gronden of een oppositie of, ingeval een weigering is uitgesproken of
een oppositie is ingesteld, met ingang van de datum waarop een beslissing waardoor de door
het Bureau opgeworpen bezwaren op absolute gronden worden opgeheven of de oppositie
wordt beéindigd, onherroepelijk is geworden of de oppositie is ingetrokken.

3. Met betrekking tot inschrijvingen van internationale merken met werking in het Benelux-
gebied wordt de in lid 1 bedoelde termijn van vijf jaar berekend met ingang van de datum
waarop het merk niet langer kan worden geweigerd of daartegen niet langer oppositie kan
worden ingesteld. Wanneer oppositie is ingesteld of wanneer kennis is gegeven van een
weigering op absolute gronden, wordt de termijn berekend met ingang van de datum waarop
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een beslissing waardoor de oppositieprocedure wordt beéindigd, of een beslissing over de
absolute weigeringsgronden onherroepelijk is geworden of waarop de oppositie is
ingetrokken.

4. De aanvangsdatum van de in de leden 1 en 2 bedoelde termijn van vijf jaar wordt in het
register opgenomen.

5. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:
a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend
vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het

merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op haam van de houder is ingeschreven;

b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking daarvan in het Benelux-gebied,
uitsluitend met het oog op uitvoer.

6. Het gebruik van het merk met toestemming van de houder wordt als gebruik door de
merkhouder beschouwd.

Artikel 2.23ter Niet-gebruik als verweer in een inbreukprocedure

De houder van een merk kan het gebruik van een teken alleen verbieden voor zover de
rechten van de houder niet op grond van artikel 2.27, lid 2 tot en met 5, vervallen kunnen
worden verklaard op het tijdstip waarop de vordering wegens inbreuk wordt ingesteld. Indien
de verweerder daarom verzoekt, levert de houder van het merk het bewijs dat gedurende de
periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum waarop de vordering wordt ingesteld, normaal
gebruik van het merk is gemaakt als bedoeld in artikel 2.23bis, voor de waren of diensten
waarvoor het is ingeschreven, en die ter rechtvaardiging van de vordering worden
aangehaald, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden, op voorwaarde
dat de procedure van inschrijving van het merk op de datum waarop de vordering wordt
ingesteld, reeds ten minste vijf jaar geleden is afgerond.

Artikel 2.23quater Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen
als verweer in een inbreukprocedure

1. In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een
later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden
verklaard op grond van artikel 2.30quinques, lid 3, artikel 2.30sexies of artikel 2.30septies, lid
1.

2. In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een
later ingeschreven Uniemerk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden
verklaard op grond van artikel 60, lid 1, 3 of 4, artikel 61, lid 1 of 2, of artikel 64, lid 2, van de
Uniemerkenverordening.

3. Wanneer de houder van een merk overeenkomstig lid 1 of 2 niet gerechtigd is het gebruik
van een later ingeschreven merk te verbieden, is de houder van dat later ingeschreven merk
in een inbreukprocedure niet gerechtigd het gebruik van het oudere merk te verbieden,
ofschoon dat ouder recht niet langer tegen het jongere merk kan worden ingeroepen.”

Artikel 2.24 wordt opgeheven.

Het opschrift van hoofdstuk 6 van titel 1l komt te luiden als volgt: “Hoofdstuk 6. Beéindiging
van het recht”.

In artikel 2.25 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In lid 2 worden de woorden “pandrecht of beslag” vervangen door de woorden
“zakelijk recht of gedwongen tenuitvoerlegging”;

b. Inlid 4 worden de woorden “internationaal depot” vervangen door de woorden
“internationale aanvraag”.
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In artikel 2.26 wordt het cijfer “1” voor lid 1 verwijderd en worden de leden 2 en 3 opgeheven.
Artikel 2.27 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.27 Vervallenverklaring van het recht

1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is
ingeschreven:

a. door toedoen of nalaten van de merkhouder de in de handel gebruikelijke benaming is
geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven;

b. als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met
instemming van de merkhouder, voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het
publiek kan misleiden, met name wat betreft de aard, de hoedanigheid of de plaats van
herkomst van deze waren of diensten.

2. Een merk kan tevens vervallen worden verklaard wanneer er geen normaal gebruik van is
gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis.

3. Het verval van een merkrecht op grond van lid 2, kan niet meer worden ingeroepen,
wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de in artikel 2.23bis bedoelde
periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of
opnieuw normaal is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden
voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in
aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd
gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een
vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

4. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 3 niet meer kan
worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen gebruik
van een merk waarvan de aanvraag is verricht tijdens de periode waarin het oudere
merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van lid 2.

5. De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 3 niet meer kan
worden ingeroepen, kan niet overeenkomstig het in artikel 2.28, lid 2, bepaalde de nietigheid
inroepen van de inschrijving van een merk, waarvan de aanvraag is verricht tijdens de
periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van lid 2.”

Na artikel 2.27 wordt een nieuw opschrift toegevoegd dat luidt als volgt: “Hoofdstuk 6bis.
Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij de rechter”.

Artikel 2.28 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.28 Inroepen van nietigheid of verval bij de rechter

1. De nietigheid op absolute gronden kan worden ingeroepen door iedere belanghebbende,
met inbegrip van het Openbaar Ministerie.

2. De nietigheid op relatieve gronden kan worden ingeroepen door iedere belanghebbende,
wanneer de houder van het oudere merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 1 en 3, sub a of b, of
degene die krachtens het toepasselijke recht de in artikel 2.2ter, lid 3, sub ¢, bedoelde
rechten mag uitoefenen aan het geding deelneemt.

3. Wordt het geding tot nietigverklaring overeenkomstig lid 1 door het Openbaar Ministerie
aanhangig gemaakt, dan zijn alleen de rechter te Brussel, 's-Gravenhage en te Luxemburg
bevoegd. Het aanhangig maken van het geding door het Openbaar Ministerie schorst ieder
ander op dezelfde grondslag ingesteld geding.

4. ledere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen.”
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De artikelen 2.29 en 2.30 worden opgeheven.

Hoofdstuk 6bis van titel Il wordt vernummerd naar 6ter, waardoor het opschrift komt te luiden
als volgt: “Hoofdstuk 6ter. Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau”.

Artikel 2.30bis komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.30bis Instellen van de vordering

1. Een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van de inschrijving van een merk
kan bij het Bureau worden ingesteld:

a. op basis van de in artikel 2.2bis bedoelde absolute nietigheidsgronden en de in artikel 2.27
bedoelde vervalgronden door iedere natuurlijke of rechtspersoon en iedere groepering of
entiteit die is opgericht ter behartiging van de belangen van fabrikanten, producenten,
dienstverrichters, handelaren of consumenten, en die overeenkomstig het ter zake geldende
recht bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden;

b. op basis van de in artikel 2.2ter bedoelde relatieve nietigheidsgronden:

i. in de in artikel 2.2ter, lid 1 en 3, sub a, bedoelde gevallen door de houders van
oudere merken en de door deze houders gemachtigde licentiehouders;

ii. in het in artikel 2.2ter, lid 3, sub b, bedoelde geval door de daar bedoelde houders
van merken; in dit geval kan tevens de in artikel 2.20ter, lid 1, sub b, bedoelde
overdracht worden gevorderd,;

ii. in het in artikel 2.2ter, lid 3, sub c, bedoelde geval door degenen die krachtens het
toepasselijke recht de in deze bepaling bedoelde rechten mogen uitoefenen.

2. De vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring wordt pas geacht te zijn ingesteld,
nadat de verschuldigde taksen zijn betaald.”

Artikel 2.30ter komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.30ter Verloop van de procedure

1. Het Bureau behandelt de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring binnen een
redelijke termijn overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het uitvoeringsreglement en
met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.

2. De procedure wordt opgeschort:

a. indien de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i, wanneer het
oudere merk:
i. nog niet is ingeschreven,;
ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van
een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
iii. het voorwerp is van een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring;

b. indien de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder iii, wanneer ze is
gebaseerd op een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding,
totdat daarover een definitieve beslissing is genomen;

c. wanneer het betwiste merk:
i. nog niet is ingeschreven,;
ii. onverwijld is ingeschreven overeenkomstig artikel 2.8, lid 2, en het voorwerp is van
een weigeringsprocedure op absolute gronden of een oppositie;
iii. het voorwerp is van een gerechtelijke vordering tot nietigverklaring of
vervallenverklaring;

15



NN.

0O0.

M (2017) 13

d. op gezamenlijk verzoek van partijen;

e. indien de opschorting om andere redenen passend is.

3. De procedure wordt afgesloten:

a. wanneer de indiener niet langer de hoedanigheid heeft om op te kunnen treden;

b. wanneer verweerder niet reageert op de ingestelde vordering; in dit geval wordt de
inschrijving doorgehaald;

c. wanneer aan de vordering de grondslag is ontvallen hetzij omdat zij is ingetrokken, hetzij
omdat de inschrijving waartegen de vordering is ingesteld is vervallen;

d. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, en het oudere merk of
het oudere recht niet meer geldig is;

e. wanneer de vordering is gebaseerd op artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i, en de indiener
binnen de gestelde termijn geen bewijsstukken van gebruik van zijn oudere merk als bedoeld
in artikel 2.30quinquies heeft overgelegd.

In deze gevallen wordt een deel van de betaalde taksen gerestitueerd.

4. Nadat het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring is
beéindigd, neemt het Bureau zo spoedig mogelijk een beslissing. Indien de vordering
gegrond bevonden wordt, haalt het Bureau de inschrijving geheel of gedeeltelijk door of
besluit het de in artikel 2.20ter, lid 1, sub b, bedoelde overdracht in het register aan te
tekenen. In het tegengestelde geval wordt de vordering afgewezen. Van de beslissing geeft
het Bureau onverwijld schriftelijk kennis aan partijen, onder vermelding van het in artikel
1.15bis genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. De beslissing van het Bureau wordt
eerst definitief nadat ze niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Het Bureau is geen partij
bij een beroep tegen zijn beslissing.

5. De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen. Deze worden vastgesteld
conform het bepaalde in het uitvoeringsreglement. De kosten zijn niet verschuldigd indien de
vordering gedeeltelijk toegewezen wordt. De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de
kosten vormt executoriale titel; de gedwongen tenuitvoerlegging geschiedt volgens de
bepalingen die van kracht zijn in de staat van executie.”
In artikel 2.30quater worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In het opschrift wordt het woord “depots” vervangen door het woord “aanvragen”;

b. In lid 1 worden de woorden “internationaal depot” vervangen door de woorden

“internationale aanvraag’.

Er wordt na artikel 2.30quater een nieuw hoofdstuk 6quater toegevoegd, luidend als volgt:

“‘Hoofdstuk 6quater. Verweermiddelen en reikwijdte van nietigheid en verval

Artikel 2.30quinquies Niet-gebruik als verweer in een procedure tot nietigverklaring

1. Wanneer in een procedure tot nietigverklaring op basis van een ingeschreven merk met
een vroegere datum van indiening of van voorrang de houder van het jongere merk daarom
verzoekt, levert de houder van het oudere merk het bewijs dat in de periode van vijf jaar
voorafgaand aan de datum van indiening van de vordering om nietigverklaring het oudere
merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis voor de waren of diensten waarvoor
het is ingeschreven en die ter rechtvaardiging van de vordering worden aangehaald, dan wel
dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden, op voorwaarde dat het
inschrijvingsproces van het oudere merk op de datum van indiening van een vordering tot
nietigverklaring minstens vijf jaar geleden is voltooid.
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2. Wanneer de periode van vijf jaar waarin het oudere merk normaal moest zijn gebruikt
overeenkomstig artikel 2.23bis, op de datum van indiening of voorrang van het jongere merk
is verstreken, bewijst de houder van het oudere merk naast het op grond van lid 1 vereiste
bewijs dat het merk in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of
voorrang normaal was gebruikt dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik
bestonden.

3. Bij gebreke van de in de leden 1 en 2 bedoelde bewijzen wordt een vordering tot
nietigverklaring op basis van een ouder merk afgewezen.

4. Indien het oudere merk overeenkomstig artikel 2.23bis slechts is gebruikt voor een deel
van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt het voor het onderzoek van de
vordering tot nietigverklaring geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn
ingeschreven.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn ook van toepassing wanneer het oudere merk een Uniemerk
is. In dat geval wordt het normale gebruik overeenkomstig artikel 18 van de
Uniemerkenverordening vastgesteld.

Artikel 2.30sexies Ontbreken van onderscheidend vermogen of van bekendheid van een
ouder merk waardoor nietigverklaring van een ingeschreven merk is uitgesloten

Een vordering tot nietigverklaring op basis van een ouder merk moet op de datum van de
vordering tot nietigverklaring worden afgewezen indien zij op de datum van indiening of
voorrang van het jongere merk niet zou zijn geslaagd om een van de volgende redenen:

a. het oudere merk, dat nietig kan worden verklaard krachtens artikel 2.2bis, lid 1, sub b, ¢ of
d, had nog geen onderscheidend vermogen verkregen als bedoeld in artikel 2.2bis, lid 3;

b. de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 1, sub b, en het oudere
merk had nog niet voldoende onderscheidend vermogen verkregen om de conclusie te
staven dat er verwarring kon ontstaan in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b;

c. de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op artikel 2.2ter, lid 3, sub a, en het oudere
merk was nog niet voldoende bekend in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a.

Artikel 2.30septies Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen

1. De houder van een ouder merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 2 of lid 3, sub a, die het
gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf
opeenvolgende jaren, kan niet langer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere
merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt,
tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

2. In het in lid 1 bedoelde geval kan de houder van een later ingeschreven merk geen
bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan
het jongere merk kan worden tegengeworpen.

Artikel 2.300cties Inroepen van de nietigheid of het verval van een merk waarop anciénniteit
voor een Uniemerk is gebaseerd

Wanneer de anciénniteit van een ingevolge dit verdrag ingeschreven merk, waarvan de
houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, wordt ingeroepen voor een
Uniemerk, kan de nietigheid of het verval van het merk dat de basis vormt voor het inroepen
van de anciénniteit, achteraf worden vastgesteld, mits dit merk nietig of vervallen had kunnen
worden verklaard op het tijdstip waarop de houder daarvan afstand heeft gedaan of het heeft
laten vervallen.
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Artikel 2.30nonies Reikwijdte van nietigheid en verval

1. De nietigheid of het verval betreffen het teken, dat het merk vormt, in zijn geheel.

2. Een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring kan worden gericht tegen een deel
of het geheel van de waren of diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven en kan
worden gebaseerd op een of meer oudere rechten, mits zij allemaal aan dezelfde houder
toebehoren.

3. Indien een grond voor nietig- of vervallenverklaring van een merk slechts bestaat voor een
deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, betreft de nietig- of
vervallenverklaring alleen die waren of diensten.

4. Een ingeschreven merk wordt geacht de in dit verdrag bedoelde gevolgen niet te hebben
gehad vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring, voor zover de rechten van de
houder vervallen zijn verklaard. In de beslissing over de vordering tot vervallenverklaring kan
op verzoek van een van de partijen een vroegere datum worden vastgesteld waarop een van
de gronden voor vervallenverklaring zich heeft voorgedaan.

5. Een ingeschreven merk wordt geacht de in dit verdrag bedoelde gevolgen vanaf het begin
niet te hebben gehad, voor zover het merk nietig is verklaard.”

Het opschrift van hoofdstuk 7 van titel 1l komt te luiden als volgt: “Hoofdstuk 7. Merken als
onderdeel van het vermogen”.

Artikel 2.31 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.31 Overgang

1. Een merk kan onafhankelijk van de onderneming overgaan voor alle of een deel van de
waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

2. Nietig is:

a. de overdracht onder levenden die niet schriftelijk is vastgelegd;

b. de overdracht of andere overgang die niet op het gehele Benelux-gebied betrekking heeft.
3. De overdracht van een onderneming in haar geheel houdt in dat ook het merk overgaat,
tenzij het tegendeel is overeengekomen of duidelijk uit de omstandigheden blijkt. Deze
bepaling is van toepassing op de verbintenis uit een overeenkomst tot overdracht van de
onderneming.”

Artikel 2.32 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.32 Licentie

1. Het merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of
diensten waarvoor het is ingeschreven en voor het geheel of voor een deel van het Benelux-
gebied. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen
tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de
licentieovereenkomst inzake:

a. de duur daarvan;

b. de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt;

c. de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend;

18



SS.

TT.

Uu.

VV.

M (2017) 13

d. het gebied waarin aanbrenging van het merk is toegestaan; of
e. de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.

3. De doorhaling van de inschrijving van de licentie in het register vindt slechts plaats op
gezamenlijk verzoek van de merkhouder en de licentiehouder.

4. Onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst kan de licentiehouder een
vordering wegens inbreuk op een merk alleen instellen met toestemming van de houder van
dat merk. De houder van een exclusieve licentie kan deze vordering echter instellen indien de
merkhouder, na daartoe te zijn aangemaand, niet zelf binnen een redelijke termijn een
vordering wegens inbreuk instelt.

5. De licentiehouder is bevoegd in een door de merkhouder ingestelde vordering als bedoeld
in artikel 2.21, lid 1 tot en met 4, tussen te komen om rechtstreeks door hem geleden schade
vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te
doen toewijzen.

6. Een zelfstandige vordering als bedoeld in het vorige lid kan de licentiehouder slechts
instellen, indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouder heeft bedongen.

7. De licentiehouder heeft het recht de in artikel 2.22, lid 1, bedoelde bevoegdheden uit te
oefenen, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de
uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de merkhouder heeft
verkregen.”

Na artikel 2.32 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.32bis Zakelijke rechten en gedwongen tenuitvoerlegging

1. Een merk kan onafhankelijk van de onderneming in pand worden gegeven of het voorwerp
vormen van een ander zakelijk recht.

2. Een merk kan het voorwerp vormen van gedwongen tenuitvoerlegging.”
Artikel 2.33 komt te luiden als volgt:

“Artikel 2.33 Derdenwerking

De overdracht of andere overgang of de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen
dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit van die overgang of die
licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen
ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de bij
uitvoeringsreglement gestelde vormvereisten en tegen betaling van de verschuldigde taksen.
Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 2.32bis
bedoelde zakelijke rechten en gedwongen tenuitvoerlegging.”

Na artikel 2.33 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 2.33bis Aanvragen om een merk als vermogensbestanddeel

De artikelen 2.31 tot en met 2.33 zijn van toepassing op aanvragen om merken.”
Hoofdstuk 8 van titel Il komt te luiden als volgt:
“Hoofdstuk 8. Collectieve merken

Artikel 2.34bis Collectieve merken

1. Een collectief merk is een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt aangewezen en op
grond waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is,
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onderscheiden kunnen worden van de waren of diensten van andere ondernemingen.
Verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters of handelaren die
overeenkomstig het toepasselijke recht bevoegd zijn om in eigen naam drager te zijn van
rechten en verplichtingen, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te
verrichten, en in rechte op te treden, alsmede publiekrechtelijke rechtspersonen, kunnen
collectieve merken aanvragen.

2. In afwijking van artikel 2.2bis, lid 1, sub c, kunnen tekens of benamingen die in de handel
kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten,
collectieve merken vormen. Een dergelijk collectief merk verleent de merkhouder niet het
recht om een derde te verbieden om in het economisch verkeer deze tekens of aanduidingen
te gebruiken, mits die derde ze volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel gebruikt.
Met name kan een dergelijk merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is
een geografische benaming te gebruiken.

3. Collectieve merken zijn onderworpen aan alle bepalingen van dit verdrag die betrekking
hebben op merken, tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald.

Artikel 2.34ter Reglement inzake gebruik van een collectief merk

1. De aanvrager van een collectief merk moet bij de aanvraag het reglement inzake het
gebruik daarvan indienen.

2. Indien het evenwel gaat om een internationale aanvraag kan de aanvrager dit reglement
nog indienen gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de in artikel 3, sub
(4), van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid bedoelde kennisgeving van de
internationale inschrijving.

3. Het reglement bepaalt ten minste welke personen het merk mogen gebruiken, onder welke
voorwaarden iemand tot de vereniging behoort en onder welke voorwaarden, met inbegrip
van sancties, het merk kan worden gebruikt. Het reglement van een in artikel 2.34bis, lid 2,
bedoeld merk stelt het lidmaatschap van de vereniging die houder is van dat merk, open voor
eenieder wiens waren of diensten uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn, mits
hij aan alle andere voorwaarden van het reglement voldoet.

Artikel 2.34quater Afwijzing van een aanvraag

1. Naast de in artikel 2.2bis bepaalde weigeringsgronden, met uitzondering van artikel 2.2bis,
lid 1, sub c, met betrekking tot tekens of benamingen die in de handel tot aanduiding van de
plaats van herkomst van de waren of diensten kunnen dienen, wordt een aanvraag om een
collectief merk afgewezen indien niet is voldaan aan de bepalingen van artikel 2.34bis of
2.34ter of indien het reglement voor dat collectief merk strijdig is met de openbare orde of de
goede zeden.

2. Een aanvraag om een collectief merk wordt eveneens afgewezen wanneer het publiek kan
worden misleid inzake de aard of betekenis van het merk, met name wanneer het de indruk
kan wekken iets anders te zijn dan een collectief merk.

3. De aanvraag wordt niet afgewezen wanneer de aanvrager door een wijziging van het
reglement voor dat collectief merk voldoet aan de in de leden 1 en 2 gestelde eisen.

Artikel 2.34quinquies Gebruik van collectieve merken

Aan de vereisten van artikel 2.23bis wordt voldaan wanneer van een collectief merk
overeenkomstig dat artikel normaal gebruik wordt gemaakt door iemand die daartoe bevoegd
is.

Artikel 2.34sexies Wijzigingen van het reglement inzake het gebruik van het collectieve merk

1. De houder van het collectieve merk legt het Bureau elke wijziging van het reglement voor.
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2. Wijzigingen van het reglement worden in het register vermeld tenzij het gewijzigde
reglement niet voldoet aan artikel 2.34ter of een in artikel 2.34quater vermelde
weigeringsgrond doet ontstaan.

3. Voor de toepassing van dit verdrag worden wijzigingen van het reglement pas van kracht
vanaf de datum waarop die wijzigingen in het register worden vermeld.

Artikel 2.34septies Personen die bevoeqd zijn een vordering wegens inbreuk in te stellen

1. Artikel 2.32, leden 4 en 5, is van toepassing op eenieder die bevoegd is een collectief merk
te gebruiken.

2. De houder van een collectief merk kan vergoeding eisen namens de personen die bevoegd
zijn het merk te gebruiken, indien deze personen schade hebben geleden door onrechtmatig
gebruik van het merk.

Artikel 2.34octies Aanvullende gronden voor vervallenverklaring

In aanvulling op de in artikel 2.27 vermelde gronden worden de rechten van de houder van
een collectief merk vervallen verklaard op de volgende gronden:

a. de merkhouder neemt geen redelijke maatregelen om te voorkomen dat het merk wordt
gebruikt op een wijze die niet verenigbaar is met de voorwaarden van het reglement, met
inbegrip van in het register vermelde wijzigingen daarvan;

b. het publiek kan worden misleid in de zin van artikel 2.34quater, lid 2, door de wijze waarop
bevoegde personen het merk hebben gebruikt;

c. een wijziging van het reglement is, in strijd met artikel 2.34sexies, lid 2, in het register
vermeld, tenzij de merkhouder door een nieuwe wijziging van het reglement voldoet aan de in
dat artikel gestelde eisen.

Artikel 2.34nonies Aanvullende gronden voor nietigverklaring

In aanvulling op de gronden voor nietigverklaring in artikel 2.2bis, met uitzondering van artikel
2.2bis, lid 1, sub c, betreffende tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot
aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten, en in artikel 2.2ter, wordt
een collectief merk nietig verklaard indien het in strijd met artikel 2.34quater is ingeschreven,
tenzij de merkhouder door een wijziging van het reglement voldoet aan de in artikel
2.34quater gestelde eisen.”

Na hoofdstuk 8 van titel Il wordt een nieuw hoofdstuk 8bis toegevoegd, luidend als volgt:
“Hoofdstuk 8bis. Certificeringsmerken

Artikel 2.35bis Certificeringsmerken

1. Een certificeringsmerk is een merk dat bij de aanvraag als zodanig wordt omschreven en
op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk worden
gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of
verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken, met uitzondering
van de geografische herkomst, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet
als zodanig zijn gecertificeerd.

2. Een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van publiekrechtelijke instellingen,
autoriteiten en instanties, kan certificeringsmerken aanvragen op voorwaarde dat die persoon
geen activiteiten uitoefent waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het
soort waarop het merk betrekking heeft.

3. Certificeringsmerken zijn onderworpen aan alle bepalingen van dit verdrag die betrekking
hebben op merken, tenzij in dit hoofdstuk anders is bepaald.
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Artikel 2.35ter Reglement voor het gebruik van het certificeringsmerk

1. De aanvrager van een certificeringsmerk moet bij de aanvraag het reglement inzake het
gebruik daarvan indienen.

2. Indien het evenwel gaat om een internationale aanvraag kan de aanvrager dit reglement
nog deponeren gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de in artikel 3, sub
(4), van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid bedoelde kennisgeving van de
internationale inschrijving.

3. Het gebruiksreglement geeft aan welke personen het merk mogen gebruiken, welke
kenmerken door het merk worden gecertificeerd, hoe de certificeringsinstantie deze
kenmerken moet testen en hoe zij moet toezien op het gebruik van het merk. Dat reglement
bepaalt tevens onder welke voorwaarden het merk kan worden gebruikt, alsmede welke
sancties kunnen worden opgelegd.

Artikel 2.35quater Afwijzing van de aanvraag

1. Naast de in artikel 2.2bis bepaalde weigeringsgronden wordt de aanvraag voor een
certificeringsmerk afgewezen wanneer niet aan de in de artikelen 2.35bis en 2.35ter gestelde
voorwaarden is voldaan of wanneer het gebruiksreglement strijdig is met de openbare orde of
de goede zeden.

2. Een aanvraag voor een certificeringsmerk wordt eveneens afgewezen wanneer het publiek
kan worden misleid over de aard of betekenis van het merk, in het bijzonder wanneer het de
indruk kan wekken iets anders te zijn dan een certificeringsmerk.

3. De aanvraag wordt niet afgewezen wanneer de aanvrager door een wijziging van het
gebruiksreglement voldoet aan de in leden 1 en 2 gestelde voorwaarden.

Artikel 2.35quinquies Gebruik van het certificeringsmerk

Aan de vereisten van artikel 2.23bis wordt voldaan wanneer van een certificeringsmerk
overeenkomstig dat artikel normaal gebruik wordt gemaakt door iemand die daartoe
overeenkomstig het in artikel 2.35ter bedoelde gebruiksreglement bevoegd is.

Artikel 2.35sexies Wijziging van het reglement voor gebruik van het merk

1. De houder van het certificeringsmerk legt elke wijziging van het gebruiksreglement voor
aan het Bureau.

2. Wijzigingen van het reglement worden in het register vermeld tenzij het gewijzigde
reglement niet voldoet aan artikel 2.35ter of een in artikel 2.35quater vermelde
weigeringsgrond doet ontstaan.

3. Voor de toepassing van dit verdrag worden wijzigingen van het gebruiksreglement pas van
kracht vanaf de datum waarop de wijziging in het register wordt vermeld.

Artikel 2.35septies Overgang

In afwijking van artikel 2.31, lid 1, kan een certificeringsmerk alleen overgaan op een persoon
die voldoet aan de vereisten van artikel 2.35bis, lid 2.

Artikel 2.350cties Personen die een vordering wegens inbreuk kunnen instellen

1. Alleen de houder van een certificeringsmerk of een door hem specifiek daartoe
gemachtigde persoon kan een vordering wegens inbreuk instellen.

2. De houder van een certificeringsmerk kan vergoeding eisen namens de personen die
bevoegd zijn het merk te gebruiken, indien zij schade hebben geleden door onrechtmatig
gebruik van het merk.
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Artikel 2.35n0onies Aanvullende gronden voor vervallenverklaring

In aanvulling op de in artikel 2.27 vermelde gronden worden de rechten van de houder van
een certificeringsmerk vervallen verklaard op de volgende gronden:

a. de houder voldoet niet langer aan de vereisten van artikel 2.35bis, lid 2;
b. de houder neemt geen redelijke maatregelen om te voorkomen dat het merk wordt gebruikt
op een wijze die niet verenigbaar is met de voorwaarden van het gebruiksreglement, met

inbegrip van in het register vermelde wijzigingen daarvan;

c. het publiek kan worden misleid in de zin van artikel 2.35quater, lid 2, door de wijze waarop
de merkhouder het merk heeft gebruikt;

d. een wijziging van het gebruiksreglement is, in strijd met artikel 2.35sexies, lid 2, in het
register vermeld, tenzij de merkhouder door een nieuwe wijziging van het gebruiksreglement
voldoet aan de in dat artikel gestelde eisen.

Artikel 2.35decies Aanvullende gronden voor nietigverklaring

In aanvulling op de in de artikelen 2.2bis artikel 2.2ter bedoelde gronden voor nietigverklaring
wordt een certificeringsmerk dat in strijd met artikel 2.35quater is ingeschreven nietig
verklaard, tenzij de merkhouder door een wijziging van het gebruiksreglement voldoet aan de
vereisten van artikel 2.35quater.”

Hoofdstuk 9 van titel Il wordt opgeheven.

In artikel 3.7, lid 1, wordt in de laatste zin het woord “rechten” vervangen door het woord
“taksen”.

In de artikelen 3.9, lid 1, en 3.10, lid 1, wordt het woord “rechten” vervangen door het woord
“taksen”.

Artikel 3.14, lid 3, komt te luiden als volgt: “Vernieuwing geschiedt door betaling van de
daartoe vastgestelde taks. Deze taks dient betaald te worden binnen twaalf maanden
voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving; het kan nog
betaald worden binnen zes maanden die volgen op de datum van het verstrijken van de
geldigheidsduur, indien gelijktijdig een extra taks wordt betaald. De vernieuwing heeft effect
vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.”

In artikel 3.27 wordt het woord “rechten” vervangen door het woord “taksen”.
Na artikel 4.8 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidend als volgt:

“Artikel 4.8bis Toepasselijk recht op merken en tekeningen of modellen als
vermogensbestanddeel

1. Een merk of een tekening of model wordt als vermogensbestanddeel in zijn geheel en voor
het gehele Benelux-gebied beheerst door het interne recht van het Benelux-land waar,
volgens het register:

a. de houder op de datum van de aanvraag om inschrijving zijn woonplaats of zetel had;

b. indien het bepaalde onder a. niet van toepassing is, de houder op de datum van de
aanvraag om inschrijving een vestiging had.

2. Indien lid 1 niet van toepassing is, is het recht van het Koninkrijk der Nederlanden van
toepassing.
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3. Indien twee of meer personen als gezamenlijke houders zijn ingeschreven in het register,
wordt lid 1 toegepast op de eerst genoemde gezamenlijke houder; zo dit niet mogelijk is, op
de eerstvolgende gezamenlijke houders in volgorde van inschrijving. Indien lid 1 op geen van
de gezamenlijke houders van toepassing is, is lid 2 van toepassing.”

In artikel 4.9 wordt in het opschrift en in lid 1 het woord “rechten” vervangen door het woord
“taksen”.
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Artikel 1l

Ter uitvoering van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-
Gerechtshof worden de bepalingen van dit Protocol als gemeenschappelijke rechtsregels
aangewezen voor de toepassing van genoemd verdrag.

Artikel 111

De bepalingen van hoofdstuk 8 van titel Il van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele
eigendom (merken en tekeningen of modellen), zoals deze luidden voor inwerkingtreding van
het onderhavige Protocol, blijven van toepassing op reeds ingeschreven collectieve merken,
totdat de houder daarvan heeft aangegeven of het onder de gewijzigde bepalingen om een
collectief merk of een certificeringsmerk gaat. De houder moet dit uiterlijk bij vernieuwing van
de inschrijving aangeven, met dien verstande dat hij hiervoor een termijn van ten minste drie
maanden vanaf de inwerkingtreding van dit Protocol heeft. Het Bureau oefent geen controle
uit op hetgeen de houder aangeeft.

Artikel 1V
1. De Regering van het Koninkrijk Belgié is depositaris van dit Protocol. De depositaris doet
een voor eensluidend verklaard afschrift van dit Protocol aan elke Hoge Verdragsluitende

Partij toekomen.

2. Dit Protocol wordt bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd door de Hoge Verdragsluitende
Partijen.

3. De Hoge Verdragsluitende Partijen leggen hun akte van bekrachtiging, aanvaarding of
goedkeuring neer bij de depositaris.

4. De depositaris brengt de Hoge Verdragsluitende Partijen op de hoogte van de neerlegging
van de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

5. Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de datum
van neerlegging van de derde akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring en ten
vroegste op datum waarop het te Brussel op 16 december 2014 ondertekende Protocol
houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en
tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve
procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, in werking is getreden.

6. De depositaris stelt de Hoge Verdragsluitende Partijen op de hoogte van de datum van
inwerkingtreding van dit Protocol.

Ten blijke waarvan, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben
ondertekend.

Gedaan te Brussel, op 11 december 2017, in één exemplaar, in de Nederlandse en in de
Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk Belgié: D. ACHTEN

Voor het Groothertogdom Luxemburg: G. STRONCK

Voor het Koninkrijk der Nederlanden: J. BRANDT
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