
Het jaar 2022 eindigde, naar ik hoop, met een voor velen welkome korte 
vakantieperiode in verband met kerst en oud en nieuw.
Inmiddels is 2023 weer voortvarend en ronkend van start gegaan. Laten wij 
wensen dat het komende jaar ons vooral goede gezondheid voor onszelf 
en familie zal brengen. We worden momenteel getroffen door een piek in 
het aantal griepgevallen en ook corona steekt toch weer de kop op. 
Namens het bestuur wens ik je daarom een fijn, gezond en succesvol 2023. 

Uiteraard stond het Unitair Octrooi de afgelopen weken wederom in het 
middelpunt van de belangstelling. De start is opnieuw uitgesteld, nu voor 
een periode van 2 maanden. De nieuwe startdatum zal nu 1 juni 2023 zijn. 
Dit uitstel is vooral ingegeven door de problemen die er zijn inzake de 
authenticatie voor het gebruik van CMS, het systeem van het Unified Patent 
Court. Hierover later meer.
Door dit uitstel kunnen we met alle voorbereidingen en tijdschema’s die 
gemaakt zijn voor de start weer terug naar de tekentafel. 

Het EPO houdt echter wel de datum aan van 1 januari 2023 voor de start 
van de zogeheten ‘transitional measures’, ofwel overgangsregelingen. Het 
vervroegd aanvragen van een Unitair Octrooi of uitstel in de uitgifte van het 
besluit van verlening kan inmiddels wel worden gedaan.
Het is denk ik makkelijk te voorspellen dat we in 2023 nog druk doende 
zullen zijn met het Unitair Octrooi. 

ALV in april: wisseling van bestuursleden.
Op dinsdag 18 april 2023 staan de ALV (Algemene Ledenvergadering) en 
de conferentie op de agenda. Wij zijn momenteel druk doende dit weer 
op een mooie en inspirerende locatie te kunnen organiseren. Tijdens 
de ALV is Richard Loef volgens rooster aftredend. Hij stelt zich opnieuw 

Nieuws vanuit het bestuur
Het Unitair Octrooi houdt de gemoederen bezig

herkiesbaar. Friso Onderdelinden heeft recent besloten vanwege zijn 
drukke werkzaamheden, zowel zakelijk alsook privé, terug te treden als 
bestuurslid.
Inmiddels hebben twee leden belangstelling getoond voor een eventuele 
bestuursfunctie: 
Bianca de Raad (NLO) en Sabine Runia (A&S).
Mocht je ook interesse hebben in een bestuursfunctie, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met het secretariaat van het Platform. 

Ons examen staat gepland op dinsdag 30 mei 2023 en zal wederom 
worden afgenomen via WISEflow. 

Mijn collega bestuurs- en 
commissieleden zullen je in deze 
nieuwsbrief meer vertellen over alle 
andere ontwikkelingen.

 Ik sluit af met de verwachting dat 
2023 ons wederom zal verrassen 
met ontwikkelingen binnen ons 
vakgebied waarin we ons weer 
lekker kunnen vastbijten om alles 
weer in goede banen te leiden. 

Dat gaat ons zeker lukken! 

Arthur van Steenbergen
Voorzitter
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ALV en conferentie
Blokkeer deze datum alvast in je agenda: op 18 april 2023 
zullen we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) 
en conferentie houden bij de ASML Communitylounge in het 
PSV stadion (Eindhoven). Een uitnodiging volgt nog.

Examen 2023
Het examen staat gepland op 30 mei 2023 en zal voor de 
derde keer online via WISEflow worden afgenomen. 

Bestuursvergaderingen

•	 7 maart 2023
•	 13 juni 2023
•	 12 september 2023
•	 21 november 2023

ALV + conferentie 
18 april 2023 

Examen
30 mei 2023

Agenda
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Wist je dat...
EP
•	 het EPO een “Learning path for formalities officers and 

paralegals” heeft gelanceerd? 
	 Je vindt er verschillende artikelen voor zelfstudie over EPC en 

PCT. Neem hier een kijkje: EPO - Learning path for formalities 
officers and paralegals

•	 per 1 januari jl. EPO’s overgangsregelingen m.b.t. het 
unitair octrooi zijn ingegaan? 

	 Kijk voor een uitgebreide uitleg over wat dit inhoudt hier: EPO 
- Supporting users in an early uptake of the Unitary Patent. De 
benodigde indieningsformulieren zijn uiteraard ook beschikbaar 
gemaakt: EPO - Forms. 

•	 per 1 januari jl. Video Conferencing (ViCo) officieel de 
standaard is geworden voor oral proceedings bij het 
EPO? 

	 Zie: EPO - Notice from the European Patent Office dated 
22 November 2022 concerning oral proceedings by 
videoconference before examining and opposition divisions, the 
Legal Division and the Receiving Section, as well as consultations 
by videoconference before examining divisions

•	 het EPO voor de toekomst diverse veranderingen 
in de pijpleiding heeft onder het mom van ‘digital 
transformation’? Houd de EPO website in de gaten voor 
updates. 
–	 Zo gaat de ’10-day rule’ per 1 november 2023 verdwijnen. 

Hiervoor in de plaats komt een ‘7-day rule’ die je kent van PCT.
–	 Documenten die in het nieuwheidsrapport worden geciteerd 

zullen niet meer op papier worden toegestuurd, maar 
digitaal beschikbaar worden gesteld. Dat vermindert het 
papierverbruik. 

–	 De SmartCard gaat uiteindelijk verdwijnen. Daarvoor in de 
plaats komen nieuwe manieren om in te loggen in online 
services, zoals multifactor authenticatie via mobiele telefoon 
apps.

–	 MyEPO Portfolio zal op termijn de Mailbox en MyFiles 
functionaliteiten vervangen. Naar verwachting zijn deze twee 
services in juni 2024 niet meer actief. Ook kun je in de toekomst 
‘tasks’ en ‘actions’ uitvoeren in MyEPO Portfolio. Denk dan 
aan het indienen van een antwoord op een Office Action. De 
ontwikkeling van MyEPO Portfolio bevindt zich in fase 2 van het 
pilot project; deze fase loopt tot 30 juni 2023. Lees zeker de 
bijlage bij deze nieuwsbrief: hierin vertellen EPO’s Key Account 
Managers Eimer Luck en Ulrike Engels je alvast meer over 
MyEPO Portfolio. 

Hier kun je ook lezen over de ontwikkelingen: 
EPO - Administrative Council adopts legal changes in support of 
digital transformation
EPO - EPO updates terms and conditions for online services
EPO - MyEPO Portfolio: taking the EPO’s digital user services to the 
next level
EPO - Notice from the European Patent Office dated 10 October 
2022 concerning phase 2 of the MyEPO Portfolio pilot project
EPO - Notice from the European Patent Office dated 25 November 
2022 concerning legal changes to support digital transformation in 
the patent grant procedure

PCT
•	 de PCT Newsletter van december 2022 in ‘Practical Advice’ uitleg 

geeft over wat je moet doen als beheerder van toegangsrechten 
in e-PCT als een collega uit dienst gaat? Zie: PCT NEWSLETTER 
12/2022 (wipo.int)

•	 er een nieuwe, aanvullende manier is om online fees in Zwitserse 
franken te betalen aan het IB binnen het WIPO Pay platform? 

	 De nieuwe optie heet ‘Bank payment online (secured by 
SOFORT)’. Wil je er meer over weten, kijk dan hier: PCT 
NEWSLETTER 12/2022 (wipo.int) en hier: Fees and Payments – 
PCT System (wipo.int)

Merken
•	 het BBIE bij de classificatie van NFT’s de volgende benadering 

hanteert t.a.v. de indeling in klassen?  
–	 Virtuele waren worden niet ingedeeld in de klasse waarin de 

betreffende fysieke waren worden ingedeeld, maar net als andere 
digitale en/of downloadbare waren altijd in klasse 9. Zo wordt 
‘digitale kleding’ niet ingedeeld in klasse 25, maar in klasse 9.

–	 De term ‘virtuele waren’ op zich is echter niet duidelijk en 
nauwkeurig genoeg. Er moet nader worden gespecificeerd 
op welke content deze betrekking hebben. Bijvoorbeeld 
‘downloadbare virtuele waren, namelijk virtuele kleding’.

–	 Hetzelfde geldt voor NFT’s: ook de term NFT´s is op zichzelf niet 
aanvaardbaar en dient vergezeld te worden door een uitleg.

Voor meer info: klik de link. (Herhaling/update t.a.v. van de vorige 
nieuwsbrief)

•	 het EUIPO een nieuw EU-merkaanvraagformulier heeft 
ontwikkeld? Dit formulier vloeit voort uit het gemoderniseerde 
EUIPO Online Platform.
–	 Het nieuwe onlineformulier is gebruiksvriendelijker en heeft 

nieuwe functies, waaronder:
–	 Een nieuw fris ontwerp met volledige begeleiding en 

contextuele hulp;
–	 Sneller en efficiënter beheer van relevante waren en diensten 

bij de merkaanvraag;
–	 Configuratieopties waarmee archiveringservaring op maat 

gemaakt kan worden.
Voor meer info: klik de link.

•	 het EUIPO nieuwe gemeenschappelijke praktijken heeft 
gepubliceerd?

	 De gemeenschappelijke praktijken voor merkaanvragen te kwader 
trouw (CP13) en in strijd met de openbare orde (CP14) zijn ter 
raadpleging gepubliceerd. Zie ter inzage respectievelijk hier en 
hier.

 
•	 de 12e editie van de Classificatie van Nice op 1 januari 

2023 in werking is getreden?
	 De Nice-classificatie is een systeem voor de indeling van waren 

en diensten dat gebruikt wordt bij het aanvragen van een merk 
van de Europese Unie (EU). Het systeem bestaat uit 45 klassen.

	 Waren zijn in de Nice-classificatie ondergebracht in de klassen 
1 tot en met 34, en diensten in de klassen 35 tot en met 45. 
Elke klasse wordt aangeduid met een klasseomschrijving, die 
algemene informatie geeft over het type waren of diensten dat 
onder die klasse valt. 

	 De nieuwe lijst kan via die volgende link worden geraadpleegd.

https://www.epo.org/learning/materials/learning-path-for-patent-administrators.html
https://www.epo.org/learning/materials/learning-path-for-patent-administrators.html
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/11/a106.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/11/a106.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/11/a106.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/11/a106.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/11/a106.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221021.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221021.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221031a.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221123.html
https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221123.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/10/a94.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/10/a94.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/12/a114.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/12/a114.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/12/a114.html
https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2022/pct_news_2022_12.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2022/pct_news_2022_12.pdf
https://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html
https://www.boip.int/nl/ie-professionals/nieuws/classificatie-van-virtuele-goederen-en-nfts
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/id/9999448?pk_campaign=keyuser-newsflash-September-2022&pk_kwd=en
https://www.tmdn.org/#/news/2275683
https://www.tmdn.org/#/news/2288771
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/


•	 het USPTO de termijn om te antwoorden op een office 
action heeft verkort?

	 De periode om een office action te beantwoorden t.a.v. 
merkaanvragen die zijn ingediend op basis van “intent to use” of 
“foreign registration” is verkort van 6 maanden naar 3 maanden. 
Een verlenging van drie maanden kan worden verkregen door 
een verzoek tot verlenging in te dienen. De termijn voor om een 
office action te beantwoorden t.a.v. een US-designatie vanuit een 
Internationale Registratie blijft zes maanden.

	 Voor meer info: klik de link

Modellen
•	 er een nieuwe “design package” is gepubliceerd door EUIPO?
	 De design package bevat een ontwerp voor een nieuwe 

verordening en richtlijn voor het modellenrecht in de Europese 

Unie. Dit initiatief gaat om een actualisering van de EU-regels 
inzake modelbescherming. Het initiatief heeft de volgende 
doelen; 

•	 De design package gaat de modelbescherming 
moderniseren, verduidelijken en versterken. 

•	 De design package moet modelbescherming 
toegankelijker en betaalbaarder maken in de hele EU. 

•	 De design package moet ervoor zorgen dat de EU-regels 
en de nationale regels inzake modelbescherming beter 
op elkaar afgestemd worden. 

Voor meer info: klik de link
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https://www.uspto.gov/subscription-center/2022/uspto-implements-new-deadlines-respond-office-actions-applications-and
https://www.uspto.gov/subscription-center/2022/uspto-implements-new-deadlines-respond-office-actions-applications-and


Even voorstellen
My name is Loredana Marin and 
since April 2022 I am a Formality 
Officer at Fugro.

We are a very new IP team and 
our main goal is to bring more IP 
work in-house so my role not only 
entails my usual duties of case 
administration and formalities check 
but also working with the whole 
team to develop, implement and 

maintain docketing processes and internal work procedures that 
allow us to do our job harmoniously and efficiently.

I first started working in IP in 2015 in Brasov, Romania – my 
birthplace. As probably 90% of the people working in this field 
would tell you, I landed in it by mistake. With a Bachelor degree in 
Cultural Studies and a Masters in International Law, I was pretty 
much clueless as to what I might want to have a career in when I saw 
a job posting for an Intellectual Property  Specialist at Dennemeyer & 
Associates. Sounded pretty fancy and I already knew what a patent 
was so I thought to myself “piece of cake, what is more to know?” 
Boy was I in for the ride of my life! I started to work at Dennemeyer 
in the EP Validation department and as the name suggests I was 
handling European Patent validations for different clients. As I was 
learning more I became irrevocably enamored with the world of IP 
and decided that I absolutely needed to explore it more. 

With this in mind, after almost 3 years I decided it was the right time 
to look for the opportunities that I needed to expand my knowledge 
in IP. After a short 3 day trip to The Netherlands in October 2017, 
my heart was set on calling it “home” someday. Luck was on my 
side as a few days later I applied for the same job at TomTom in 
Amsterdam and in February 2018 started my work there.

The difference between working in a Legal firm and working in 
the industry in IP couldn’t be bigger and I am really grateful to 
have made the switch when I did as it allowed me to learn and 
develop so much. Being at the core of a business and working 
with such brilliant people that truly want to make a change in 
this world gives you a whole different perspective and sense of 
what intellectual property is about. It is fascinating to witness 
how an idea is born and translated on paper and to see the 
whole process of that becoming a registered patent. 

The experience at TomTom has taught me a lot; not only about 
patents and trademarks, processes and formalities, but also 
about people and teamwork. The importance of having the right 
people around you, people that you respect and admire for what 
they bring to the table and knowing how to communicate and 
trust each other stands now at the core of a working day for me. 
As we spend more time at work with our colleagues than we do 
at home with family, it is essential that we find a good fit in our 
team. Pair that with being passionate about what you do (7 and 
a half years and counting!) and what appears to be a constant 
thirst to learn more and you have the key to being a happy 
professional! This is what I bring to Fugro every day and hope 
to continue to achieve great things together with my team!

And on that note, I wish you all to find exactly that for 
yourselves in 2023 and never be bored at your job! (pretty 
impossible in IP anyway, right?). Happy New Year!
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Het bestuur van EPIPA kijkt terug op een mooi jaar met 2 belangrijke 
mijlpalen; de toetreding van BELAIPA als Associate member en 
het eerste Europese examen voor Formalities Officers, EPAC. Een 
prachtige mijlpaal en belangrijk voor de erkenning en waardering 
van alle IP administrators in Europa.

BELAIPA heeft in november 2022 haar eerste live event 
georganiseerd en dat was een groot succes.   

510 kandidaten hebben op 12 december 2022 deelgenomen aan 
het EPAC examen. De kandidaten kwamen uit 33 verschillende 
landen. Het examen is online via WISEflow afgenomen. De uitslagen 
worden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.  
Namens EPIPA hebben 3 personen zitting in de EPAC Board, te 
weten Ronald van Egmond (PFO), Vicky Maynard (CIPA) en Anne 
Taucher (NAIPA). Verder hebben namens EPIPA 6 invigilators 
meegewerkt aan het examen. 

Op 11 november 2022 heeft er een hybride bestuursvergadering 
plaatsgevonden in Helsinki. FAIPA was de host voor dit event. Het 
was fijn om de meeste bestuursleden na 2 jaar weer live te mogen 
ontmoeten. De plannen voor 2023: onderzoeken of we kunnen 
toetreden tot working groups van WIPO en indien mogelijk EUIPO 
en uiteraard blijven we landen ondersteunen die interesse hebben 
in het oprichten van een nationale Association.

Dolinda de Proost
Voorzitter EPIPA 

The first EPAC exam of the EPO is a fact! 

The exam took place on 12.12.2022 and based on the comments on 
social media, it was a difficult and challenging test. 

While we are all anxiously waiting for the results, let us share some 
statistics with you: 
•	 627 people started the registration procedure 
•	 560 persons have registered for the EPAC 2022 exam 
•	 510 of which sat the exam:

-	 405 in English
-	 42 in French 
-	 63 in German 

About 55% of the participants have passed the multiple-choice 
section. 

The second part of the exam is currently being corrected and the 
final results are expected in March 2023!

Ulrike Engels
Key Account Manager, European Patent Office

The calm after the 
EPAC storm...

EPIPA update



Hieronder vertelt één van onze leden hoe zij het eerste EPAC 
examen heeft beleefd.

Op maandagochtend 12 december 2022 was het zover, het 
allereerste EPAC examen.
Met de nodige uren zelfstudie en een speciaal door Patentwerk 
geprepareerde laptop was ik er klaar voor!

Om 10:00 uur begon in WISEflow het eerste deel van het examen. 
Dit deel bestond uit 15 multiple choice vragen, te beantwoorden in 
60 minuten.
Het eerdere proefexamen was goed te doen, dus met een gerust 
gevoel de eerste flow geopend en gestart met de multiple choice 
vragen. Het was iets pittiger dan verwacht, maar dat was ook wel 
prima. Het is tenslotte het EPAC examen.

Na de eerste sessie was het drie uur wachten tot de volgende flow 
geopend kon worden voor het tweede deel van het examen. Het 
was fijn om even een pauze tussendoor te hebben, al was het wel 
opletten om de juiste concentratie te behouden voor deel twee. 

En toen was het 14:00 uur, en dus tijd voor de volgende flow. 
Ditmaal een serie open vragen die binnen twee uur beantwoord 
dienden te worden.
De grote uitdaging was begonnen! Vijf vragen die in een race tegen 
de klok moesten worden beantwoord. Dat was toch behoorlijk hard 
werken. De nodige problemen werden in diverse vraagstukken 
voorgelegd, waarbij ik me af en toe afvroeg of ik dit ooit echt in de 
praktijk zou gaan meemaken. Maar goed, met nog acht minuten op 
de klok had ik de laatste vraag beantwoord. Pff, het zat erop. 

Mijn voorbereiding bestond uit zelfstudie, het deelnemen aan twee 
presentaties georganiseerd door het EPO en een aantal keren 
oefenen in WISEflow met het proefexamen. 

Meedoen aan EPAC 2022, een pittige 
uitdaging

Het spannendste vond ik vooral het (voor mij voor het eerst) 
deelnemen aan een online examen, want wat als de ICT het 
ineens begeeft?! Vooral doordat er in de EPO presentaties werd 
gewaarschuwd over gebruik van een ‘company device’ en het 
risico van virusscanners, firewalls, etc. was ik wel wat verontrust. 
Gelukkig hebben ze dat bij Patentwerk kunnen oplossen door een 
speciale laptop beschikbaar te stellen die op kantoor buiten het 
bedrijfsnetwerk om kon worden gebruikt. Hierdoor kon ik toch vanuit 
kantoor (mijn voorkeurslocatie) met een stabiele internetverbinding 
en een goed werkende laptop deelnemen aan het examen. 

De grootste uitdaging vond ik het beantwoorden van de open 
vragen in twee uur tijd. Ik had het gevoel niet de rust te kunnen 
vinden om de opgegeven informatie goed te kunnen verwerken. 
Hoewel ik aan het einde nog een klein beetje tijd over had, was 
dat veel te weinig om nog eens de vragen te kunnen nalopen en te 
kunnen bekijken welke informatie ik eventueel had gemist.

Al met al vond ik de deelname aan 
het EPAC examen een waardevolle 
ervaring. Het op scherp zetten 
van mijn kennis door in een korte 
periode heel intensief bezig te zijn 
met mijn vak, vond ik heel leuk. 
Het heeft mij in mijn dagelijkse 
werkzaamheden duidelijk een 
boost gegeven.

Tja, en nu is het wachten op het 
resultaat…..”fingers crossed”!

Jeanet Geurts
Senior Formalities Officer bij 
Patentwerk B.V.
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Als blijk van waardering naar alle commissieleden die het Platform 
rijk is, had het bestuur dit jaar die leden uitgenodigd voor een 
(plant)aardige lunch in de Hortus botanicus Leiden. Het succes en 
effect van onze organisatie valt of staat met de inzet van al onze 
vrijwilligers, dus die inzet mag dan ook zeker worden gewaardeerd. 
Een vergelijking tussen het Platform en de botanische tuin is te 
maken, zo bleek. Beiden zijn klein begonnen en door veel tijd, 
aandacht, inzet en expertise langzaam uitgegroeid tot iets waar je 
bijna niet meer omheen kan. Aan de opkomst bij de lunch was ook 
weer goed te merken dat onze organisatie groeit en een ieder het 
fijn vindt om wat bij te dragen. 

De feestelijke bijeenkomst begon met een rondleiding door de 
oudste botanische tuin van Nederland en West-Europa. Op een 
overwegend zonnige decemberdag was dit een meer dan welkom 
rustpunt voor alle commissieleden, een moment om even aan de 
hectiek van het werk te ontsnappen. Via de Clusiustuin belandden 
we in de tropische kassen, waar vele brillenglazen besloegen 
en winterjassen overhaast werden opengeritst. Ondanks de 
wintermaanden, was er in deze kassen dus nog genoeg moois te 

Lunch in Leiden

zien en te bewonderen. Gezien de indrukwekkende grootte van 
de inwonende vlinders blijkt dit overigens geen goede plek voor 
mensen met lepidopterfobie, ofwel angst voor vlinders en motten 
(ja, het bestaat…). 

De rondleiding was helaas te kort om alles te bewonderen, maar het 
is zeker aan te raden om hier nog eens een aanvullend bezoek voor 
te plannen. In april en mei zijn de tuinen naar verluidt het mooist. 
Want ja, er moest natuurlijk wel gegeten worden. Zoals je weet zijn 
de versnaperingen bij het Platform altijd goed geregeld, en dat 
was ditmaal niet anders! Altijd weer fijn om een kakelende groep 
Formalities Officers stil te horen vallen zodra er eten op tafel komt. 
Als extra blijk van waardering zijn alle vrijwilligers beloond met een 
mooi kerstpakket om de feestdagen mee door te komen. We hopen 
weer op ieders bevlogen bijdrage in het nieuwe jaar en wellicht 
mogen we ook weer nieuwe commissieleden verwelkomen.

Richard Loef
Team Lead EUV Paralegals bij ASML
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Hieronder deelt ons redactielid Paula Gallego haar kennis met je 
over het Unitary Patent System.

Laatste nieuws over het Unitary Patent System – EPO 
overgangsregelingen van kracht en uitstel van de Sunrise 
Period  

Je hebt waarschijnlijk al gehoord dat de inwerkingtreding van het 
Unitary Patent (UP) System is uitgesteld van 1 maart 2023 naar 1 
juni 2023. Dit heeft één direct gevolg: het uitstellen van de start van 
de Sunrise Period van 1 januari 2023 naar 1 maart 2023.

Deze data zijn niet officieel, dus niemand kan op dit moment 
garanderen dat het UP-systeem niet opnieuw vertraging oploopt. 
Ondertussen heeft dit ons als octrooibeheerders wat meer tijd 
gegeven om mogelijke scenario’s te onderzoeken omtrent opting-out.

De Sunrise Period is een periode, vanaf 3 maanden voor de komst 
van het UP-systeem, waarin houders van Europese octrooien 
(of hun vertegenwoordigers) de mogelijkheid hebben om hun 
Europese octrooien buiten het Unified Patent Court (UPC) te 
houden door middel van de opting-out procedure. Alleen de 
huidige houder(s) van een octrooi kan een opt-out indienen. Het 
UPC controleert alleen de formalities van een opt-out, maar niet of 
de geregistreerde houders inderdaad de huidige houders zijn van 
een octrooi. Tijdens een rechtszaak voor het UPC kan de opt-out 
worden aangevochten.

Een andere procedure die zal starten met de komst van de Sunrise 
Period is de mogelijkheid om te verzoeken dat een Europees 
octrooigemachtigde UPC-vertegenwoordiger wordt. Dat is om 
meerdere redenen interessant en ook belangrijk. Ten eerste zal 
de UPC-vertegenwoordiger in staat zijn om opt-outs in te dienen 
zonder dat er een mandaat of volmacht hoeft te worden ingediend. 
Ten tweede kan een Europees octrooigemachtigde die een 
UPC-vertegenwoordiger wordt, cliënten vertegenwoordigen in 
rechtszaken bij het UPC.

Maar er is nog een derde en zeer belangrijke reden: het UP System 
heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe afdeling binnen het 
EPO: de Unitary Patent Protection Division (UP Division). Deze 
afdeling zal verantwoordelijk zijn voor het gehele beheer van 
het Unitary Patent, in het bijzonder onze aanvragen voor Unitary 

Best practice tips

Prijspuzzel
Puzzel mee en maak kans op een toffe prijs. Klik HIER om je oplossing in te sturen vóór 23 maart 2023.

Protection, EPO’s nieuwe UP-register, de jaartaksen, vertalingen 
en compensatie daarvoor, het bewaken van termijnen en het 
verzenden van officiële mededelingen.

Wat voor ons belangrijk is om te weten: een appeal tegen een 
beslissing van EPO’s UP Division moet niet worden ingediend bij het 
EPO, maar bij het Unified Patent Court. Daarmee kan het dus zijn 
dat de Europese octrooigemachtigde een UPC-vertegenwoordiger 
moet worden om in beroep te gaan tegen beslissingen van EPO’s 
UP Division. 

EPO overgangsregelingen al van kracht

Hoewel de inwerkingtreding van het UP System en de start 
van de Sunrise Period zijn uitgesteld, heeft het EPO besloten 
om al per 1 januari 2023 van start te gaan met hun twee 
overgangsmaatregelen: de mogelijkheid om een ‘Early request for 
unitary effect’ en een ‘Request for delay in issuing the decision to 
grant a European patent’ in te dienen. Voor beide regelingen geldt: 
je kunt er pas gebruik van maken nádat je een intention to grant 
(Communication 71(3)) hebt ontvangen.

Kort gezegd, het ‘Early request’ is simpelweg de mogelijkheid om 
het verzoek voor unitary effect eerder in te dienen, dus voordat het 
UP System start. Daarvoor kun je gewoon Form UP 7000 ‘Request 
for unitary effect’ gebruiken.

Het ‘Request for delay of grant’ is iets ingewikkelder: je dient dit 
verzoek in ofwel vóór of samen met je positieve antwoord op de 
intention to grant.

Hiervoor gebruik je Form UP 2025 ‘Request to delay issuing the 
decision to grant a European patent, in view of the forthcoming 
introduction of the Unitary Patent’.

Of je van de tweede overgangsregeling gebruik zult willen maken, 
hangt af van de verwachte verleningsdatum van de Europese 
octrooiaanvraag. Als de verlening vóór de inwerkingtreding van het 
UP System (1 juni 2023) wordt verwacht én er is mogelijk interesse 
in het aanvragen van unitary effect dan zul je een ‘Request for delay 
of grant’ moeten indienen. Europese octrooien die zijn verleend 
vóór de inwerkingtreding van het UP System kunnen namelijk niet 
leiden tot het unitair octrooi.
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Bekijk alle Vacatures

Vacatures
Op onze website zijn momenteel onderstaande 
vacatures geplaatst:

• Senior Trademark Formalities Officer bij AkzoNovel
• Juridisch Medewerker (Formalities Officer) Octrooien

bij AOMB
• Juridisch Medewerker (Paralegal) Octrooien bij AOMB

De volledige vacatureteksten staan op onze website.    
Heeft jouw bedrijf interesse in het plaatsen van een 
vacature op de website en/of in de nieuwsbrief, neem 
dan contact met ons op via  
secretariaat@formalitiesofficers.nl. 

Colofon
15e jaargang, nr. 1 - februari 2023
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder de leden van het Platform 
Formalities Officers.

Redactie
Debby de Brouwer (Grip IP Services B.V.)
Maud van Deutekom (AOMB)
Paula Gallego (Simmons & Simmons)
Shanna Grotenhuis (JDE)
Sherral Kertowidjojo (EP&C)
Richard Loef (ASML)
Josje Smits (Patentwerk)

Samenstelling
Cross
cross.nl

Eindredactie
Debby de Brouwer (Grip IP Services B.V.) 

Aan dit nummer werkten ook mee
Timo Buijs (NLO)
Ulrike Engels (European Patent Office)
Jeanet Geurts (Patentwerk B.V.)
Eimer Luck (European Patent Office)
Loredana Marin (Fugro)
Dolinda de Proost (AOMB) 
Arthur van Steenbergen (Unilever)
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