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Conclusie van de Advocaat-Generaal E. KRINGS
in zake HENRI JULLIEN B.V., vennootschap naar
Nederlands recht, t/ Norbert VERSCHUEREN.

Het Hof van Cascatie van Belgi€ : om inter-
F} '~ pretatie gevraagd van het woord "overeenstemmend! dat
182 5 é voorkomt in de artikelen %, 1id 2, a en b, "3 A, en 74 3

van de eenvormige Benelux-wet inzake de warenmerken (B.M.W.)-

Het Hof is immers van oordeel dat deze term
uridisch geladen is en dat het bijgevolg een controle

moet uitoefenen over de manier waarcp die "overeenstemmning”

door de feitenrechter wordt beocrdeeld.

Ten deze heeft de feitenrechter beslist, dat
hoewel het merk van eiseres, t.w. Union, dat gebruik?
wordt voor een handel in uurwerken, een onderscheidend
vermogen heeft, er evenwel geen overeenstemming bestaat
tussen dit merk en de tWee merken dle door verweerder VOCT
cen soortgelijke handel worden gebrulkt, waar het woord
"Union™ gevoegd wordt bij hetzij het woord "Soleure”

foeelding vestaande ult




Hoewel het wcord "overeenstemmen™ voorkont in

de artikelen 3 en "4, is het in de context van artikel
15 A 4 dat het vraagstuk ten deze rijst. Mag elseres

zich verzetten tegen het gebruik door verweerder van het
woord "Union", omdat de merken Union-Soleure en Union
met het grafisch teken "anker" overeenstemmend ziJjn met

het merk van eiseres?

Om de draagwijdte van het begrip te bepalen
is het wenselijk eerst de merkenrechtelijke begrippen
die de grondslag van het vraagstuk vormen aan de hand van

de rechtspraak van het Hof nauwkeurig te omschrijven.

In het arrest van 9 maart "977 in zake ADG, S.4.,
en Sieben c/ Machinefabriek Leeferink, B.V., heeft het Hof
beslist, "dat de in het eerste 1lid van artikel 1 voorkomende
woorden, die dienen om de waren van €en cnderneming te
onderscheiden, medebrengen dat van merkenrechtelijke
Lescherming worden ultgesloten die tekens welke wegens
gebrek aan onderscheidend vermogen ongeschikt zijn om in
het maatschappelijk verkeer als individuele warenmerken
te kunnen dienen" (7).

U hebt eraan toegevoegd 'dat aan de els van conder-

scheidend vermogen, door artikel 7, 1id 7, aan het daa

b}

tedoelde teken gesteld, is voldaan indien het teken de

identiteit van de waar of van de waren wWaarvoor het als

1) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie 1975-979, bl. 55.
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merkteken moet dienen, als afkomstizg van een bepaalde

ke
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onderneming genoegzaam vermag te demonstreren” (1).

Dit is de traditionele bescherming die een

merk waarborgt : de oorsprong van het produkt.

Het is ook in dezelfde zin dat het Hof zich
heeft uitgesprcken in het arrest van 9 februari 1977
in zake Centrafarm/Beecham (2) :"dat het tot de wezen-
1ijke funkties van een individueel merk behoort de

consument een waarborg te bieden voor de identiteilit van

de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming en

de goodwill van de merkhouder te beschermen; dat het

door het eerste 1id van artikel 7 geeéiste onderscheidend
vermogen dan ook van dien aard moet zijn dat het merk

daartoe kan dienen.”

En U leidt hieruit af :"dat een teken geacht
“kan worden het door artikel 7 vereiste onderscheidend
vermogen te hebben, indien het de identiteit van de waar
of waren, als afkomstig van een onderneming, waarvoor
het als merkteken moet dienen, genoegzaam vermag te

demonstreren” (2);

en verder : 'dat uit hetgeen hiervoren is
overwogen, volgt dat voor de rechter blj de beantwoordin
van de vraag of in een bepaald geval een als merk gedepo-
neerd teken naar de eis van artikel 1, 1id 1, van de
B.M.W. dient om de waren van een onderneming te conderschei-

den., maststaf dient te zijn cof het desbetreffende tTeken
b 3
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in sanmerking genomen alle omstandigheden van het geval,

zeacht kan worden Op rodanige wijze de herkomst van de
waar of waren, waarvcor het als merkteken is gedeponeerd,
te demonstreren dat het de wezenlijke funkties van een
individueel merk in de zin van evengenoemd wetsartikel
vermag te vervullen" (7).

Uit dege rechtspraak van het Hof meg dus blijken
dat het merk, dat onderscheidend vermogen bezit, twee
doeleinden te vervullen heeft : enerzijds, de consument
cen waarborg van kwaliteit te bileden, gelet op de oorsprong
van het produkt en, anderzijds, de merkhouder een bescher-

ming van de goodwill te verlenen.

Traditioneel volgde hieruit dat de wet tot doel
had de onderscheidende kracht te beschermen en gevaar voor

verwarring te voorkoumen.

Het is overigens ook in die zin dat het Hof zich
heeft uitgesproken in de zaak M&lnlycke c/Satoma (arrest
van 4 juni 1978), waarin het beslis® (2)"dat in de door
de Hoge Rzad gestelde vragen met overeenstemmen wordt
bedoeld een zodanige overesenstemmin ¢ dat verwarring omtrent
de herkomst van de waren kan onbstaan" en "dat van een

met een merk overeenstemmend +eken slleen kan worden

esproken voor zover het 1e¢ merk ingeschreven teken word?y
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de herkoms:t van de waren aanlelding kan geven"(3), en nog
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artikel Z beoogle rechtszekerhel
overeenstemmend individuee

1 merk, in de zin van artikel
14 B aanhef, sub 7, zou gewagen en dienvolgens aan hetT
latere depot rechtscheppende betekenis gzou ontzeggen

wanneer de merken zoals ze zljn gedeponeerd, OD zichzelfl

geen aanleiding tot verwarring ombtrent de herkomst der

waren kunnen geven, en zulke verwsrring alleen zou Xunnen
ontstaan ingevolge een bepaalde presentatie van het
overeenstemmend merk; in 1aatstbedoeld geval zal de merk-
houder zich tegen het gebruik van net later gedeponeerd
merk in de tot verwarring aanleiding gevende presentatie,
kunnen verzetten op grond van artikel 7%, onder A, eerste

1id aanhef, en sub 1".

Cok het arrest Ferrerc en ctn ¢/ A. Ritter
Schokolade fabriek (1) (ook arrest-Kinder geheten) (van

19 jenuari 7981), luidt in die zin.

Het laatste arrest van net Hof in zake Wrigley/
Renzon, van 5 oktober 1082, dat met dit vraagstuk verban
houdt, heeft nogmaals nader uitleg gegeven over hel begrip
onderscheidend vermogen, waar hetb beslist"dat aan het
vereiste van artikel 1 der B.I.W. is voldaan indien

het teken geschikt is om de waar of de waren van de merk-
houder, van soortgelijke waren te onderscheiden. Het

nheeft er echter aan toegevoegd dat, als zan die eis 1is
voldaan, de mogelijkheld open blijft dat het ene teken

neer onderscheidend vermogen bezit, en derhalve de bedoelde

funktie b..ter vervult dan het andere.

(1) Benelux-Gerechtshof, Jurispr. 1980,/7987, bl. 7Z.



Tiermede treedt het Hof de stelling bij dat er

onder de merken verschillen kunnen bestaan, in deze zin

ey

at er merken met een zwak en merken met een sterk onder-

{

scheidend vermogen kunnen bestaan.

Hierbij aansluitend hebt U beslist,"dat de
omvang van de bescherming afhankelijk kan zijn van het
vermogen van het teken om D1] het publiek asscciaties
met het merk op te roepen. Ien merk van gering onderschei-
dend vermogen dat zijn funktie minder goed vervult can een
merk met groter onderscheldend vermogen zal minder spoedig
door het gebruik van een ander teken in de herinnering

van het publiek worden teruggeroepen.’

Uit dit alles blijkt nu, dat naar de leer van het
Hof een teken overeenstemmend is als het van die aard 1s,
enerzijds, dat het de consument in dwaling kan brengen
cmtrent de herkomst van het produkt en, anderzijds, dat
net de merkhouder van de bescherming van zijn goodwill

kan beroven.

Om dit te beoordelen zal de rechter moeten letten

de omstandigheid dat het aangevcchten teken al dan niet
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i3 het publiek assoclatlies mev het merk kan oproepen.
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en merk met een gering onderscheidend vermogen zal "door
het gebruik van een ander tekern minder spoedig in de

herinnering van het publiek worden teruggeroepen”.

Dit alles wijst er op dat het gevaar voor verwar-
ring wel een element oplevert voor de bepaling van het begrip
"svereenstemming". Uit het onderzoek van de rechtspraak

- .. ' el

van het Hof vplijkt dit geer duidelijx.



Eiseres doet evenwel gelden dat in de B.M.W. geen
rekening meer wordt gehouden met dit verwarringsgevaar. Het zou
volstaan dat er gebruik wordt gemaakt van een ildentiek of

overeenstemmend teken, voor identieke of soortgelijke waren.
Berust die stelling evenwel niet op een verwarring 7

Het is immers Jjuist dat in de B.lM.W. een merk een
verruimde bescherming geniet. Zulks blijkt o.m. uilt de bepaling

van artikel 13, A 1 en 2.

Niet alleen door het onderscheidend vermogen van het
merk wordt op de oorsprong van de waar gewezen, maar ook door
al de andere funkties van het merk in het ekonomisch verkeer,
zoals o.m. reclamefunktie, kooplust wekkende kracht van het
merk, enz., die thans mede in de bescherming worden betrokken.
In dit laatste verband wordt vooral de goodwlill van de houder

van het merk in aanmerking genomen.

In dit opzicht is het gewis Juist dat het gevaar voor

verwarring niet meetelt.

Dit heeft het Hof overigens reeds beslist in de zaak-
Colgate/Bols (arrest van 41 maart 1975). In dit arrest overwoog
het Hof "dat toch volgens die toelichting het uitsluitend recht
van de houder van het merk een grotere drasgwljdte heeft dan

lgens de bestaande nationale wetten het geval is, hetgeen
- gelet op de draagwijdte van het reckt op een merk volgens dile
nationale wetten, welke in het bljzonder op de bescherming van
de onderscheidende kracht van het merk en de vocrkoming van ver-
warringsgevaar waren gericht -niet anders kan worden verstaan
dan dat volgens het nieuwe eenvormige recht de beschermingsomvang
van het merk ruimer 1s dan nodig is om het merk te beschermen
tegen aantasting van zijn onderscheildence kracht en ter voorko-
ming van het gevaar dat bij hev publiek cmtrent de herxomst der

dJ
waren verwarring zou ontstaan™ (7).
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marcues sous les veux' (1)

Dit is ook de stelling van de recentere Com-

mentaar ven Delidge-Sequaris. (2)

Tiseres beroept zich ook te dien aanzien oD
het arrest van de Hoge Reaad van 24 juni 1977 1.2
“onopolyspel. (3) Dit arrest lijkt ons echter ten ceze
niet te pas te komen. De toenmalige eiser had doen
gelden dat gezien de publiciteit rond de zaak, verwar-
ring bij het kopende publiek uitgesloten was. De appel-
rechter had dit argument afgewezen omdat art. 13 onder
A, aanhef en sub. 1 B.M.W. de eis van verwarring niet
stelt. Eiser voerde aan in het vierde middel tot cas-
satie dat de appélrechter ten onrechte had nagelaten in
zijn onderzoek te betrekken of en in hoeverre de omstan-
digheid dat verwarring is uitgesloten van belang 1is en/
of kan zijn voor het antwoord op de vraag of er sprake

van overeenstemming is.
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Jurispr. 7278, n° 33.




nacecaan had of de cdoor eiser gestelde omsta andi
van telang was of kon zijn voor net entwoora op de
vraag of er van overeenstermming sprake wWas. De Hoge
Razd heeft nlerod geantwoord dat dlie vraag afhing van
dit =zan net gerechtshof voorbehouden was te becordelen
swicht asn el dier omstandigheden Toelrvam
streden beslissing bleek dat het gerechtshol
ven oordeel was dalb sezegie omstandigheid geen ouvast

- AN S| 3 e P 5 P
on bieden o de azngenonen overeenst "”‘l”ljl'? L1T Ge

e 7 JCRREE . T : T T o -
Tet blildls dus alleszins dat de Hoge Raad

4

zich zeenszing over net onderhavice vraagstull heeflt
uitzesproken en dat hierult niet valt af te leiden’'dat
met het vewarringsgevaar geen rekening mag of moet

worden gehouden als het er op aankomt de overeenstem-—

ming te beoordelen.



orgaande aeen 1X Te mogen ccnclu-
deren dat, bij het bepalen van 2€% Degriy "gvereenstenning”
of "eovereensiemmend", dat vocrkomt in ds artikelen 3, 1lid 2,
a en b, 13 4 en "4 B van de B.M.W., er noodzakelijk reke-
ning moet worden gehouden met heb gevaar voor verwarring
tussen het ocorspronkelijk merk en het betwist merk. et

hetwist merk cf teken moet het gevaar doen ontstaan
dat bij het publiek verwarring sesticht wordt betreffende
d g fo] len)

de herkomst van de waren. Kan zulie verwarring ontstaan,
dan is er overeenstemming tussen de merken, in de zin

van hoger aangehaalde wetsbepalingen, aanwezlg.

Dit sluit evenwel niet uit dat elk gebrulk van

cen merk niet noodzekeliik een verwarring betreffende de

corsprong van het goed tot gevolg moet hebben. Zoals uit
‘de rechtspraskx van het Hof blijkt kan ook een gebruik

dat andere funkties van het merk in het gedrang brengt,
vestreden worden, met toepassing van artikel 13 A, aanhef
sub 2.

Tk meen derhalve op de gestelde vragen te mogen
antwoorden als volgt :

In welke zin dient het w0 rd Movereenstemmend"

-

in de artikelen 3, 12 A en 74 B B.M.W. e worden uitgelegd

o3

Overeenstemming tussen twee merken is aanwezlg,
wanneer gevaar oestaat voor verwarring bij het publiek,

omtrent de herkomst van de waar.



Het bestasn van dat gevaar voor verwarring moet
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a
door de rechter zowel uit de feilte

der zaak als uit het onderscheidend vermogen van net merk
of het +teken worden afgeleid. Betreft het een merk of
teken met een zwak onderscheidend vermogen, dan zal dat
gevaar voor verwarring minder groot zijn dan wanneer het
om een merk of teken met een sterk onderscheidend vermogen

gaat.

Dit houdt meteen het antwoord in op de Twee

takken van de vrzag :

"a) volstaat het dat een woordmerk, dat naar het
cordeel van de rechter onderscheidend is, gecombineerd
wordt met een ander woord of met een grafisch teken,
opdat er wettelijk geen overeenstemming meer azanwezlg zou

zijn 7"

anneer het woordmerk, een zwak onderscheidend
vermogen heeft, dan 1s hev mogelijk dat de toevoegingen
hetzlij van een ander woord netzij van een grafisch teken,
niet tot gevolg zullen hebben dat verwarring bij het

puvliek zal ontstaan.

7oals reeds bij de hoofdvraag erop werd gewezen,

ol

moet de rechter in dit verband rekening houden zowel met
de feitelijke omstandigheden als met de reikwiidte van het
onderscheidend vermogen van het merk zelf en van de betwiste

merken.

“p) 7o niet, kan de rechter dan, na vastgesteld
te hebben dat een woordmerk een onderscheidend vermogen
bezit, toch, zonder de voormelde artikelen te schenden,

heslissen dat een ander merk dat bestaat it datzelfde
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woord, doch gecombineerd met een ander woord of metT een

h o

grafisch teken, niet overeenstemmend 1s met het eerst-
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genocemde

Het feit dat het eerste wcordmerk onderscheidend
vermogen heeft, belet niet, o.m. wanneer dit onderscheidend

vermocgen (zeer) zwak is, dat er geen overeenstemming bestaa™
b fand

-3

met sen ander merk waarin datzelfde woerd in combinatie
afisch teken wordt

met een ander woord of met een g
gebruikt. Het kan immers zijn dat er geen gevaar voor

verwarring bestaat.
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