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Onze merkenpraktijk

Alle spots op het merk

Een merk is een onderscheidend teken voor een bedrijf, product of dienst. Een
sterk merk is essentieel voor een succesvolle onderneming. Consumenten kennen
uw merk en herkennen uw producten en diensten. Een merk is bedoeld om
vertrouwen te creé€ren en de consument te binden. Het laat toe om uw
onderneming te onderscheiden van de competitie en om belangrijke waarden mee
te geven aan de markt.

Het handelsmerk van uw bedrijf omvat verschillende aspecten van intellectuele
eigendom. Bedrijven voeren handel onder een specifieke handels- en bedrijfsnaam.
Waren en diensten worden gecommercialiseerd onder specifieke merknamen. Uw
online positie wordt gecreéerd vanuit een domein en domeinnaam, enz,

PETILLION helpt en vertegenwoordigt cliénten vanaf de prille ontwikkeling van
hun merk en imago. We adviseren bij het kiezen van een merk en domeinnaam en
helpen in het beheer van merkenportefeuilles, het monitoren en afdwingen ervan.

We adviseren en vertegenwoordigen tal van cliénten uit de top 50 van de houders
van de meest waardevolle merken ter wereld. Ons meertalig team accumuleert
meer dan 50 jaar ervaring in de behandeling van complexe geschillen inzake
merken, handelsnamen, modellen, domeinen en domeinnamen. We doen dit
zowel voor nationale hoven en rechtbanken als voor de gerechten van de
Europese Unie, merken- en modellenbureaus, en arbitragecentra.

Onze praktijk inzake merkenbescherming richt zich ook op de strijd tegen namaak
en oneerlijke marktpraktijken. We munten uit in de behandeling van beslagen
inzake namaak en het organiseren van enquétes over de reputatie van een merk,
verwatering en verwarrende gelijkenis.

Onze cliénten stellen onze efficiénte en pragmatische aanpak op prijs en
waarderen onze focus op het vermijden van gerechtelijke procedures en, waar
mogelijk, het vinden van minnelijke oplossingen. We zijn gespecialiseerd in
procedures en behandelen geschillen tot in het Gerecht en het Hof van Justitie van
de Europese Unie.
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Advies

Een sterk imago is essentieel voor een
bedrijf. De uitbouw van een merk start
bij het ontwerp ervan. PETILLION
adviseert haar cliénten bij de keuze van
een naam, teken, campagne, domeinen
en domeinnamen voor een
onderneming, product of dienst. We
zorgen er mee voor dat uw merk
bekend wordt en waardevol blijft. We
verlenen advies over co-existentie-
overeenkomsten en licenties.

PETILLION helpt cliénten beslissen
over de beste aanpak om een sterk
merk te bekomen en adviseert en
vertegenwoordigt cliénten vanaf de
lancering van een nieuw merk of
campagne.

We staan onze cliénten bij in de keuze
van de beste beschermingsvorm,
waaronder de registratie als waren- of
dienstmerk, collectieve merken,
keurmerken en niet-geregistreerde
merken.

TEKENS DIE U
ONDERSCHEIDEN

We gaan eveneens alternatieve
beschermingsvormen na zoals
handelsnamen, oorsprongs-
benamingen en beschermde
geografische aanduidingen.

Ons team behandelt alle facetten van
|E-transacties, met inbegrip van

fusies, overnames, joint ventures,
licenties, toewijzing van rechten en
overdrachten. We analyseren activa
(due diligence) naar aanleiding van een
overname en bieden strategisch
advies op maat van cliénten in het
kader van onderhandelingen en de
uitvoering van |E-contracten, zoals
franchising-, productie-, distributie- en
uitgave-overeenkomsten.

Onze diepgaande specifieke kennis
van verschillende sectoren en
industrieén is een meerwaarde. Dit
laat ons toe om de beste strategie
voor te stellen voor transacties waarin
technologie of merken centraal staan.
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Enkele van onze ervaringen

Advies aan een Belgische vereniging
over de bescherming van Belgische
chocolade als beschermde
geografische aanduiding.

Advies aan een producent van
Champagne bij de lancering van een
nieuw champagnemerk. We gaven
eveneens advies over de
distributiekanalen, verpakking en
marketing van het merk.

Advies aan een producent van
gadgets over de rebranding en
herverpakking van hergebruikt door
merken beschermd origineel
speelgoed.

Advies aan ‘s werelds meest
bekende wielrenner over het
gebruik en de licentiestrategie van
zijn merkenportefeuille.

Advies aan een internationale
organisatie gespecialiseerd in het
voeren van enquétes over het
beheer van haar merkenportefeuille
in Europa.

Advies aan een Belgische fabrikant
van sportartikelen over het
wereldwijde beheer van zijn
merkenportefeuille.

Advies aan een Belgische kunstenaar
over het gebruik van zijn naam in
marketingmateriaal voor zijn
kunstwerken.

Advies aan een onderneming uit
New York over de benaming van
een handelsfonds dat diensten
vergelijkbaar met die van een
investeringsbank aanbiedt aan de
international kunstsector,
voornamelijk door het intekenen bij
het op de markt brengen van
belangrijke verweesde kunstwerken.

Tal van analyses van activa (due
diligence) bij transacties waar |E-
rechten en merken centraal stonden.

Pro bono advies over de
bescherming en het afdwingen van
merken aan vzw's zoals de ONE
campaign, een publiek
liefdadigheidsproject uit de V.S. dat
armoede bestrijdt.
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Merken Beschermen

BESCHERMEN VAN UW
ONDERSCHEIDINGSTEKEN

We zorgen voor de best mogelijke
bescherming van de merken van
onze cliénten. We onderzoeken
beschikbare tekens, voeren
vergelijkende studies uit, adviseren
over de registreerbaarheid en
bereiden merkaanvragen voor.

We staan in voor het zorgvuldig
beheer van merkenportefeuilles en
bieden wereldwijde monitoring-
diensten aan om nieuwe aanvragen te
ontdekken die in aanvaring kunnen
komen met de merken van onze
cliénten. We zorgen voor tijdige
hernieuwingen en aanpassingen van
merkenregistraties.

PETILLION staat bekend voor haar
ervaring inzake oppositie- en
nietigheidsprocedures (nietig- en
vervallenverklaringen) bij
merkenbureau’s in Europa (EUIPO)
en de Benelux (BOIP) en inzake
procedures voor hoven en
rechtbanken (zoals nietigheids- en
handhavingsprocedures).

De regelgeving in de Benelux is
recent gewijzigd, onder meer met
betrekking tot nietigheidsprocedures.
Deze kunnen niet enkel meer
worden gevoerd voor de rechterlijke
instanties in Belgi€, Nederland en
Luxemburg, maar nu ook bij het
BOIP.

PETILLION vertegenwoordigt
cliénten in inbreukprocedures voor
nationale en Europese hoven en
rechtbanken om hun merkenrechten
af te dwingen of hun normaal
gebruik te verdedigen. We hebben
historische zaken succesvol
behandeld tot in het Hof van Justitie
van de Europese Unie.

PETILLION beschikt ook over een
betrouwbaar netwerk van lokale
agenten en raadslieden in tal van
rechtsgebieden in de EU en
daarbuiten. Zij helpen ons in het
beheer van wereldwijde
merkenportefeuilles en laten een
centrale aanpak toe van geschillen en
inbreuken over verschillende
jurisdicties.
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Enkele van onze ervaringen

Vertegenwoordigden een
wereldwijd actief enquétebureau in
een pan-Europees merkengeschil
tegen een buitenlandse concurrent.

Vertegenwoordigden een
Amerikaanse verzekeraar in
merkenprocedures inzake
nietigverklaring en

vervallenverklaring voor het EUIPO,

het Gerecht en het Hof van Justitie
van de Europese Unie.

Vertegenwoordigden een Belgische
staalfabrikant, een Amerikaanse
verzekeraar en tal van andere
ondernemingen in
merkenopposities en procedures
tot nietig- en vervallenverklaring
voor het EUIPO, de beroepskamer
van het EUIPO en het BOIP.

Vertegenwoordigden de Belgische
distributeur van Russische vodka in
merkengeschillen voor de Belgische
rechtbanken.

Bekwamen de erkenning van de
naam van een sportlegende als
wereldwijd bekend merk.

Vertegenwoordigen een grote
Zweedse meubelfabrikant in de
online bescherming van haar
merken.

Vertegenwoordigden een
wereldwijd actief Amerikaans
autoverhuurbedrijf in
merkengeschillen.

Vertegenwoordigden een
filmproducent in een geschil over
het gebruik van een handelsnaam
voor de Belgische rechtbanken.

“UITMUNTEND IN BELANGRIJKE
INTERNATIONALE GESCHILLEN"

World Trademark Review 000
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Een Toonaangevende Internet en
Domeinnamen Praktijk

Topniveau Domeinen (TLDs)

PETILLION heeft een unieke ervaring
in de behandeling van de meest
complexe en historische dossiers
inzake het beheer van het Internet en
de toekenning van topniveau-
domeinen (TLDs). We behandelden
de allereerste geschillen in verband
met TLDs en zijn wereldleiders in het
aanvragen, bekomen en beheren van
TLDs.

We staan merkhouders en

investeerders bij in het registreren van

Domeinnamen

Domeinnamen zijn essentieel in de
marketing en de positionering van uw
merk. We combineren onze ervaring
in het merkenrecht met onze
expertise inzake domeinnaam-
geschillen. De domeinnamenpraktijk
van PETILLION is ongeévenaard. We
hebben honderden domeinnaam-
geschillen succesvol behandeld.

Ons team heeft een rijke ervaring in

cybersquatting dossiers voor Europese

en Amerikaanse hoven en
rechtbanken en voor verschillende
instellingen die alternatieve
geschillenbeslechting aanbieden, zoals
WIPO, FORUM, CAC en CEPANI.

hun merk of naam als TLD. Zo
bezorgen we hen controle over de
domeinnamen die onder deze TLD
kunnen worden geregistreerd.

We vertegenwoordigen aanvragers
van TLDs en operatoren in
commerciéle deals en veilingen en
we ontwikkelen mee de juiste
strategie om de investering te laten
renderen.

We zijn toonaangevend in
domeinnaamdossiers en behandelen
phishing, cybersquatting en andere
|E-handhavingszaken voor 's werelds
meest bekende merken in vele
generieke en landenspecifieke TLDs
(gTLDs en ccTLDs). We staan
cliénten ook bij in grote
domeinnaamtransacties en in het
ontwikkelen van online
merkenstrategieén.

Raadpleeg onze Internet,
topniveaudomeinen en
domeinnamen brochure voor meer
informatie over deze praktijk.


https://www.petillion.law/brochures-nl
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Enkele van onze ervaringen

TLD Aanvragen

Advies aan meer dan 100
geinteresseerde kandidaten en de
voorbereiding van 93 unieke
aanvragen voor bedrijven uit de
Fortune 100, CAC40, internationale
familiebedrijven en multinationals, en
grote steden in de VS en Europa.

Domeinnaamgeschillen

Vertegenwoordigden tal van cliénten
in domeinnaamgeschillen voor hoven
en rechtbanken, en voor verschillende
instellingen die alternatieve
geschillenbeslechting (zoals UDRP en
ccTLD-procedures) aanbieden, zoals
WIPO, FORUM, CAC en CEPANI.

Ons cliénteel bestaat uit verschillende
bedrijven uit de Fortunel00 en
merkhouders uit de lijst van 's werelds
50 meest waardevolle merken.

Flip Petillion was arbiter in reeds meer
dan 300 domeinnaamgeschillen.

TLD Geschillen

Vertegenwoordiging van
Booking.com bij het bekomen van
de aanvraag voor .hotels in een
ICDR expert determination en een
ICDR arbitrageprocedure tegen
ICANN.

Vertegenwoordigden Vistaprint in
een ICDR arbitrageprocedure tegen
ICANN.

Vertegenwoordigden een
consortium van de grootste TLD-
aanvragers in verschillende
meerpartijen-ICDR
arbitrageprocedures tegen ICANN.

Vertegenwoordigden TLD-
aanvragers in ICDR, ICC en WIPO
expert determinations.

“TOONAANGEVEND IN DOMEINNAAMZAKEN. ACTIEF
IN INTERNETRECHT SINDS MIDDEN JAREN 90”

World Trademark Review 000



Ons team

Flip Petillion is een
toonaangevend advocaat en
arbiter in binnen- en
buitenland.

Flip heeft al bijna 30 jaar
ervaring in de behandeling
van rechtszaken en
arbitrages. De procedures
betroffen de volgende
industrieén: intellectuele
eigendom,
informatietechnologie, media
& entertainment, kunst,
internet, mode, post,
telecom, energie, bouw &
vastgoed, autoproductie en -
distributie, luchtvaart en
ruimtevaart.

Flip bouwde een uitstekende
reputatie op door zijn
speciale focus op
intellectuele
eigendomsrechten,
informatie, communicatie,
technologie en media.

Hij vertegenwoordigt
multinationals en eersteklas
individuele
portefeuillehouders.

10 fretillion@petillion.law

Jan Janssen is een advocaat
gespecialiseerd in
geschillenbeslechting met
een grote interesse in
complexe regelgeving en
technologie. Hij is
gespecialiseerd in
commerciéle en
internationale arbitrage met
een focus op intellectuele
eigendom,
informatietechnologie en de
liberalisering van sectoren.

Jan's praktijk omvat
voornamelijk complexe
burgerlijke geschillen en
commerciéle arbitrages in
diverse branches, waaronder
mode, media, postdiensten,
distributie, technologie en
telecommunicatie.

Jan levert ook contractueel
advies en helpt klanten bij
het beschermen, beheren en
handhaven van hun
intellectuele
eigendomsrechten zowel in
een online als een offline
omgeving.

jjanssen@petillion.law

Diégo Noesen is een
advocaat gespecialiseerd in
geschillenbeslechting en
richt zich op Europese en
nationale rechtszaken met
de nadruk op intellectuele
eigendom.

Diego's praktijk omvat
complexe burgerlijke
rechtsvorderingen in diverse
industrieén en sectoren,
waaronder media en
entertainment, mode,
autoproductie en -
distributie, technologie en
telecommunicatie.

Diégo geeft ook advies
inzake contracten en helpt
klanten bij het beschermen,
beheren en handhaven van
hun intellectuele
eigendomsrechten. Hij heeft
een bijzondere expertise
inzake merken- en
auteursrechtelijke
bescherming en
domeinnamen.

dnoesen@petillion.law
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