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Aan de hand van de verwljzingsbeslissing en van
de vragen, kunnen de feitelijke omstandigheden beknopt
worden samengevat als volgt.

Partij Adidas heeft in de loop van de Jjaren
zeventig bij het Benelux Merkenbureau op verschillende
tijdstippen inschrijvingen of hernieuwingen van inschrij-
vingen genomen, voor een merk bestaande uit drie strepen
en dit voor verscheidene textielprodukten, zoals sport-
broeken, jassen, overhemden en pull-overs met korte mouwen.
Dit merk werd door Adidas reeds vroeger gebruikt voor
sportschoenen.

Bij elk van de depots komt het beeldmerk voor
als zijnde "over de ganse lengte van het kledingstuk drie
verticaal en parallellopende en fel opvallende strepen
van zelfde breedte", motief dat in verschillende kleuren-
combinaties en in verschillende groottes kan worden
uitgevoerd, met dien verstande dat het steeds contrasteert
met de gebezigde basiskleur.

Adidas heeft evenwel ook nog twee andere gedepo-
neerde merken, t.w. een drie bladermotief en het woordmerk
"Adidas", gebruikt.

Het arrest stelt vast dat het driestrepen merk
meestal gebruikt werd samen met het drie bladermotief en/of
het woordmerk "Adidas". Het stelt eveneens vast dat het
driestrepen merk niet steeds voor alle Adidas produkten
wordt gebruikt.

De verwerende partijen hebben eveneens het drie-
strepen motief op hun textielprodukten aangewend.



Ze hebben o.m. aangevoerd dat het driestrepen
motief niet onderscheidend is omdat het een decoratief
element 1is in de gehele sporttextielsector.

Ze betoogden dat het driestrepen embleem geens-
zins ingeburgerd is en dat in elk geval die inburgering
door Adidas werd verstoord, doordat o.m. het merk ofwel
steeds met de andere kentekens van Adidas wordt gebruikt
ofwel niet of weinig op de produkten van Adidas voorkomt.

Partij Adidas zou overigens het gebruik van het
teken door derden hebben geduld, zodat een rechtmatig
vertrouwen op de geldigheid van dat gebruik tot stand zou
gekomen 2zijn.

Bovendien zou Adidas het depot van het merk hebben
gedaan terwijl eiseres wist of behoorde te weten dat derden
binnen de laatste drie jaar vbér het depot een overeen-
stemmend teken voor soortgelijke waren te goeder trouw
en op normale wljze gebruikten en dat die derden hun toe-
stemming niet hadden gegeven (verwijzing naar art. 4, 6°, a).
Ook wist Adidas dat andere derden een overeenstemmend merk
voor soortgelijke waren te goeder trouw buiten het Benelux
gebied gebruikten (art. 4, 6°, b).

Dit zou dan tot gevolg hebben dat het depot
van het merk te kwader trouw werd verricht en dat de ver-
weerders thans de Vvernietiging van het merkdepot alsmede
de doorhaling van de inschrijving vorderen.

Tenslotte hebben de verweerders doen gelden, dat
het merkdepot van Adidas hun niet kan worden tegengeworpen
omdat zij verkeren in de door de Beneluxwet op modellen
en tekeningen aangegeven voorwaarden, om zich op een
voorgebruik van het driestrepenteken als model te beroepen.

Z21j beriepen zich dus op de bescherming van de
wetgeving 1in zake tekeningen en modellen en voerden aan
dat, gelet op deze wetgeving, de bescherming van de merken-
wetgeving hun niet kon worden tegengeworpen.
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In dat verband hebben de verweerders de nietigheid
van het Adidas driestrepen teken als merk aangevoerd.

Al die vraagstukken kwamen ter discussie bij
de behandeling van een strafvordering, ingesteld tegen
de verweerders, aan wie ten laste werd gelegd misdrijven
te hebben gepleegd zoals omschreven in de strafbepalingen
vervat 1n de Belgische Wet van 1 april 1879 betreffende
de fabrieks- en handelsmerken. R

In eerste aanleg werden de verweerders van ver-—
volging ontslagen en werd de burgerlijke vordering van
Adidas afgewezen. Dit gebeurde ook met de burgerlijke
vorderingen van de twee ondernemingen die de produkten
van Adidas op de markt brengen, t.w. de N.V. Borsumaat-
schappli]) en de N.V. Unbas.

Op het hoger beroep van het openbaar ministerie
en van de burgerlijke partijen, heeft het hof van beroep
een reeks vragen gesteld die tot interpretatie van de
eenvormige Beneluxwetten strekken (zowel eenvormige Merken-
wet als eenvormige tekeningen of modellenwet).

Wat de eerste vraag betreft :

De eerste vraag heeft tot doel te bepalen of een
teken, waarvan de rechter zegt dat het dienend is om de
wezenliljke funktie van een individueel merk te vervullen,niet
temin nog als merk kan worden beschouwd, wanneer dit teken
steeds doch op niet uniforme wijze gebruikt wordt in
combinatie met een woordmerk en/of met een andeT beeldmerk.

Het eerste onderdeel van de vrasg Xan op verschil-
lende manieren worden verstasn :

a) Het kan erop aankomen te bepalen of een tekern zijn
Turltie ven individueel meri: verliest, wanneecr het door de
merrhouder steceds met andere tekens wordt gebruikt.



De vraag houdt bovendien kennelijk nog een ander
punt in, hoewel zulks niet uitdrukkelijk wordt gezegd,
nl. t.w. of voormeld merk als dusdanig kan worden beschouwd,
wanneer het niet op alle produkten van de merkhouder wordt
aangewend.

De vraag wordt gesteld in het kader van de artt. 1
en 4 van de Benelux Merkenwet.

Art. 1 houdt verband met de bepaling van een
individueel merk. Art. 4 vermeldt de gevallen waarin geen
recht op een merk wordt verkregen.

Het in de vraag aangehaalde feit komt duideli jk
niet voor onder één van de daar vermelde gevallen.

Voor zover de vraag er dus toe strekt uitleg
te krijgen over de draagwijdte van artikel 4 mag er worden
geantwoord dat het feit dat een teken, dat als individueel
merk werd gedeponeerd, steeds met andere tekens, die al dan niet
werden gedeponeerd, wordt gebruikt, niet tot gevolg heeft
dat, op grond van de bepaling van artikel 4 B.M.W., geen
merk wordt verkregen.

b) Nu kan de vraag ook als volgt worden verstaan :
wanneer een individueel merk, dat is gedeponeerd en waarvan
de rechter beslist dat het onderscheidend vermogen heeft,
wordt aangewend in combinatie met andere tekens, die ook al
dan niet individueel gedeponeerde merken van dezelfde
onderneming zijn en eveneens onderscheidend vermogen hebben,
gaat het dan nog om een merk dat aan de voorschriften van
de B.l1.W. beantwoordt 7

De vraag komt er dus op neer of het oorspronkeli jk
merk aldus verdwijnt, omdat het opgeslorpt wordt in een
samengesteld merk dat evenwel als dusdanig niet gedeponeerd
is en daarom geen bescherming zou genieten.
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Hier dient te worden onderstreept dat de vraag
niet wordt gesteld in het raam van art. 3, t.w. of de
tekens rechtsbescherming genieten hoewel zij niet als
samengesteld merk werden gedeponeerd. De vraag heeft alleen
tot doel te doen bepalen of de samengebrachte tekens wel
als merk aan de bepaling van artikel 41 beantwoorden.

Beantwoordt het aldus samengesteld teken aan
de doelstelling van het individueel merk ? Zoals Van
Nieuwenhoven Helbach beklemtoont : "“Het merkenrecht beoogt
bescherming te verlenen aan de band die door het gebruik
van een merk wordt gelegd tussen degene, die dat gebruik
initleert en de waren of diensten, waarvoor dat gebruik
plaatsvindt” (1). Braun drukt zich op gelijkaardige wijze
uit : "la nécessité d'étre distinctive implique pour la
marque la nécessité d'étre individuelle, c.a.d. de couvrir
les produits d'un établissement déterminé, non ceux d'un
groupe de fabricants ou de commergants qui n'ont entre eux
d'autre lien gue le voisinage". Dit was overigens ook de
draagwijdte van het arrest van het Hof van 19 januari 1981
in zake Ferrero/Ritter (2).

De vraag is dus of de aldus tezamen gebruikte
tekens al dan niet de band bepalen tussen de produkten
en de onderneming.

Men kan hier a contrario redeneren op grond van
de bepaling van art. 1% van de B.M.W.. Het Hof heeft in dat
opzicht beslist dat wanneer het ene merk uit een woordmerk
bestaat dat naar het oordeel van de rechter onderscheidend
is, het niet volstaat dat bij een ander merk dit woordmerk
gecombineerd wordt met een woord, een grafiek of een afbeel-
ding, opdat er geen overeenstemming tussen beide merken zou
bestaan; 1n geval van toevoeging aan een woordmerk van een
ander teken, moet de rechter overeenstemming uitsluiten
indien hij oordeelt dat de combinatie niet een zodanige
gelijkenlis met het eerste merk oplevert dat daardoor asso-
ciaties met dat merk kunnen worden gewekt (3).

.

(1) Ven Nieuwenhoven Helbach, Industrig&le eigendom en mededingingsrecht, in
Nederlands Handels- en Faillissementsrecht, II, nr 563, bl. 257. Dit is
ook de mening van Braun, Précis des margues de produits, nr 24, p. 27.

(2) Jurispr. B.G.H. 1980/1981, bl. 73.

(32) Beneluw-Gerechtshof, arrest van 20 mei 1983, in zake Jullien t/ Verschuere

Jurisprudentie van het Hof, 1983, bl. 36 - Zie ook Van Nieuwenhoven Helbac
loc. cit. bl. 345, nr 755.
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Hieruit volgt dus dat er overeenstemming kan
bestaan tussen de tezamen gebruikte tekens en de oorspron-
kelijk afzonderlijk gebruikte merken wanneer ziJj, in
onderling verband beschouwd, bij het publiek dat met
de combinatie wordt geconfronteerd niet de waarneming
van een onderscheid teweegbrengen, naar gelang de tekens
afzonderlijk of tezamen gebruikt worden, zodat er geen
twijfel bestaat nopens de oorsprong van het produkt
ten name van een bepaalde onderneming (1).

In abstracto bekeken mag dus op de vraag worden
geantwoord, dat alles afhangt van de feitelijke toestand
t.w. of de tezamen gebruikte tekens al dan niet de indruk
geven van een nlieuw merk dat geen associatie wekt tussen
de daarmee aangeduide produkten en de onderneming die
de oorspronkelijke en afzonderlijke merken heeft gedepo-
neerd.

c) De gestelde vraag kan evenwel ook nog anders
worden verstaan.

Is het niet eerder de manier waarop het merk
wordt gebruikt die hier ter sprake komt ? De verweerders
voerden immers aan dat het recht op het driestrepenmerk
als individueel merk vervallen 1s wegens onbruik. 2ij
menen dus dat het feit dat Adidas het merk niet afzonder-
1ijk heeft gebruikt, neerkomt op in onbruik raken van het
merk.

Hierbij wordt dus de klemtoon gelegd op het
gebruik en op het verval wegens onbruik, zoals in art. 5, 3°
B.M.W. wordt bepaald.

Voormelde bepaling luidt immers dat het recht
op het merk vervalt voor zover, hetzij binnen 3 jaar volgend
op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak
van vijf jaren, noch door de merkhouder, noch door de
licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik
van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied.

(1) Roubier, Droit de la propriété industrielle, t. II, nr 270, bl. 593.
Deze auteur wijst erop dat de merkhouder er zelfs belang kan biJ hebben
dat elk van de tekens, die onderscheidend zijn, zowel afzonderlijk als
seamen met de andere tekens als merk gebruikt kunnen worden.



De vraag komt er dus op neer te bepalen, of het
feit dat het individueel merk steeds samen met andere
kentekens wordt gebruikt, tot gevolg heeft dat van het
individueel merk als dusdanig geen gebruik wordt gemaakt
of althans geen normaal gebruik in de zin van art. 5,
hetgeen het verval van het merk tot gevolg zou hebben.

Het Benelux-Gerechtshof had reeds voorheen de
gelegenheid het begrip gebruik in de zin van voormeld
artikel 5 nader te bepalen (1). Het Hof heeft op dit
punt beslist

"dat het voorschrift van art. 5, onder 3, van
de B.M.W. volgens hetwelk het recht op een merk vervalt
voor zover van dat merk gedurende zeker tijdvak, zonder
geldige reden door of namens de merkhouder binnen het
Beneluxgebied niet enig normaal gebruik is gemaakt,
zijn grond vindt in de gedachte dat de vérgaande bescher-
ming welke de wet aan het uitsluitend recht verbindt,
alleen dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende
teken in het ekonomisch verkeer ook metterdaad wordt
gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden;"”

"dat bij de uitlegging van dit voorschrift
voorts in aanmerking moet worden genomen dat hij zijn
formulering mede de wens heeft voorgezeten te breken met
de voorheen in Nederland gehuldigde opvatting volgens
welke elk gebruik - ook al geschiedt dat niet met het
doel voor de waren onder het merk afzet te verwerven,
maar enkel en alleen om het recht op het merk in stand
te houden, voldoende is om verval van het merkrecht te
voorkomen;"

"... dat het in de regel ten minste nodig is dat
het desbetreffende teken door of namens de merkhouder in
het ekonomisch verkeer wordt gebruikt buiten de onderneming
van de merkhouder, van diens licentiehouder of van degene
die in hun naam optreedt, alsmede dat dit gebruik duidelijk
betrekking heeft op een bepaalde door de gebruiker verhan-
delde of ter levering aangeboden waar, welke door dit
gebruik van die van anderen wordt onderscheiden ...".

i
iy

(1) Arrest van 27 januari 1981 in zake Turmac Tobacco Cy B.V. t/ R.J.
Reynolds Tobacco Cy, Inc. en Reynolds Tobacco Cy, B.V. (4. 80/1),
Jurisprudentie B.G.H. 1980/1981, bl. 32.



Uit die overwegingen blijkt dat om te oordelen
of er een normaal gebruik van een merk heeft plaatsgehad,
er moet worden nagegaan of, gelet op de feiten en omstan-
digheden, op het stuk van toepassing, het gebruik dat
concreet buiten de onderneming moet plaatshebben niet enkel
en alleen tot doel had het in stand houden van het recht
op het merk, doch wel voor de waren onder het merk een
afzet te vinden of te behouden (1).

Hieruit volgt dan ook dat het aanwenden van een
merkteken niet op alle doch slechts op sommige produkten
van de merkhouder, geenszlns op zichzelf tot gevolg heeft
dat het gebruik geen normaal karakter heeft.

De rechter zal rekening moeten houden met
de aard, de omvang,zowel getalsmatig naar stuks en/of
naar afnemers als geografisch, de frequentie, de regelmaat
alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard
van de waar en de omvang van de onderneming (2).

Dezelfde opmerking geldt wat betreft het gebruik
van het merk in combinatie met andere merktekens, op de
manier die reeds tevoren werd beschreven. Mocht komen te
blijken dat de aanwending van het teken in combinatie slechts
tot doel heeft het recht op het merk in stand te houden,
dan zou wellicht besloten kunnen worden dat er geen normaal
gebruik van het merk plaatsvindt.

Het antwoord op het tweede onderdeel van vraag 1
sluit hierbij aan. De rechter zal, in feite, nagaan of,
naar de aard van de waar, de omvang en de spreiding van de
afzet, de frequentie, duur en regelmaat van aanwending,
de omvang van de onderneming, al dan niet een associatie
ontstaat tussen het merk en bepaalde produkten van de
onderneming. Het Hof heeft immers in dit opzicht beslist
dat het onderscheidend vermogen ertoe moet leiden dat de
identiteit van de waar of waren waarvoor het teken als
merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onder-
neming genoegzaam wordt gedemonstreerd (3).

(1) Zie ook de conclusie van Advocaat-generaal Berger vdédr voormeld arrest

(2)
(3)

waarin wordt verwezen naar de Beneluxtoelichting bij artikel 5, loc.
cit. bl. 38. Zie ook Van Nieuwenhoven-Helbach, loc. cit. bl. 381-382,
nr 810 tot 814.

Arrest van 27 januari 1981 in zake Turmac, lic. cit. bl. 34.

arrest van 19 Januari 1981 in zake Ferrero/Ritter.

Jurisprudentie B.G.H. 1980-1981, bl. 73.



Samenvattend blijkt dus dat, hoe men de vraag
ook bekijkt, het antwoord steeds hierop neerkomt dat het
feit, dat de tekens die de wegzenlijke functie van een
individueel merk vervullen, in combinatie met andere woord-
of beeldmerken worden gebruikt, niets afdoet aan het wezen
van het merk voor zover het onderscheidend vermogen van
het geheel bij het publiek de associatie behoudt van de
daarmede aangeduide produkten met de onderneming die deze
tekens hetzij afzonderlijk hetzij in combinatie gebruikt,
onder voorbehoud evenwel dat dit gebruik aan het begrip
normaal gebruik, zoals in artikel 5 B.M.W. wordt bepaald,
beantwoordt. ‘

Wat de tweede vraag betreft

Deze vraag sluit aan bij hetgeen zo&éven werd
gezegd in verband met het onderscheidend vermogen van het
teken. Ditmaal echter wordt de klemtoon gelegd op het
gebruik van kleuren, doch in deze zin dat het teken niet
telkens met dezelfde kleuren wordt aangewend, nu, meer
in het bijzonder, dat de kleur verandert naargelang van
de basiskleur van het produkt.

Vooreerst zij opgemerkt, dat het ten deze niet
gaat om de vraag of de kleur al dan niet een warenmerk
kan uitmaken (1). De kleur zelf speelt ter zake geen rol,
wat het onderscheidend vermogen van het merk betreft.

Zij is immers veranderlijk.

De vraag is echter, of een merk waarvan de kleur
veranderlijk is een onderscheidend vermogen behoudt.

Zoals advocaat-generaal Berger beklemtoond heeft
in de conclusie die aan het arrest van 9 februari 1977
voorafging (2), is het onderscheidend vermogen van een
arrest verbonden aan drie eigenschappen : een teken moet
additioneel, origineel en individueel zijn om de waar van
een onderneming te onderscheiden.

(1) Dat vraagstuk werd reeds behandeld in het arrest van het Hof van

9 februari 1977 (zaak A 76/1) Centrafarm B.V. t/ Beecham Group Ltd.
Jurispr. B.G.H bl. 27.

(2) Jurisprudentie B.G.H. 1975-1979, bl. 40-41.
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Welnu, het merk kan die eizenscusppern bezittern,
zelfs wanneer de kleur ervan veranderlijk is.

A De rechter behoort dus uit te maken of het merk,
afgezien van Ge gebruikte kleuren, een onderscheidend
vermogen bezit. Is dit wel het geval, dan heeft bet op
zich zelf geen belang dat de kleuren die aangewend worder
veranderlijk zijn of niet. Dit is dus eveneens een vraag
die in feite moet worden beoordeeld zzn de hené van de
criteria die het onderscheidend vermogen van het merk
helpen bepalen.

Wat de derde vraags betreft :

FKunner vormen of tekens een onderscheidend vermo-
gen bezititen, wanneer op het ogenblik van het depot
ancere ondernemingen van die tekers als decoratief element
gebruik maken ? Is 4it ook 20 wanneer het decoratiefl ele-
ment vodr het depot gebruikelijk is voor de gehele betrokker
commerciéle sector ? Ean zulk een teken en vorm onderschei-

den en beschikbaar zijn voor één enkele onderneming van
die sector ? Onder welke voorwaarden ?

De al céan niel decorztieve z2ard varn heti teken
kan op zichzell geen ninderpaal ziin voor het onderscheidené
vermogen Gaarven. Het verlenen van een decoratieve insleg ax
een beeldmeri verdient integendeel te worden 2angemoeligt.

Hetl versierend elenent meg echter niet to: gevolg
nebben det net belet cat het teXern nog als merk door
het publiei wordt waargenomen (1).

Iiaar Git is thens niet de vraac. Irmers, de vraeg
is of, wanneer het teken éat 2ls meri vordt eengewent CooT
andere ondernemingen wordt gebruikt, evenwel niet als mer:,
doch als versieringsmiddel, dat telern nietiemin cer onder-

scheidend vermogen behoudt.

rennoven hHelbach, loc.cit. nr 6149, bl. 27E.
] ) 4
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Zoals bij de tweede vraag werd uitgelegd, heeft
het Hof reeds een soortgelijk probleem behandeld inzake
het gebruik van kleuren (1). Nog meer dan het decoratief
element is de kleur van zulke aard dat wanneer ziJ als
merk wordt gebruikt, zij meestal, wegens de monopolisering
ervan ten voordele van een bepaalde onderneming, een
aanzienlijke beperking van de vrijheid voor de industrie
en de handel teweeg kan brengen (2).

U hebt niettemin beslist dat het van de omstan-
digheden afhankelijk is of een kleurencombinatie onder-
scheidend vermogen kan hebben; dat zulks minder spoedig
het geval zal zijn naar gelang het aanwenden van de kleuren-
combinatie in het maatschappelijk verkeer meer gebruikeli jk,
en de varigteit der waren waarvoor ziJ als kenteken moet
dienen groter is; dat echter de mogelijkheid daartoe geens-
zins uitgesloten is; dat een enkele kleur zich tot het
demonstreren van voormelde identiteit moeilijker zal lenen;
dat de mogelijkheid daartoe nochtans op voorhand niet geheel
kan worden uitgesloten.

Het evenbedcoeld arrest heeft bovendien nogmaals de funktie
van het merk nader omschreven als volgt : het behoort
tot de wezenlijke funkties van een individueel merk de
consument een waarborg te bieden voor de identiteit van
de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming en de
goodwill van de merkhouder te beschermen; het door het
eerste 1lid van art. 1 ge8iste onderscheidend vermogen
moet dan ook van die aard zijn, dat het merk daartoe kan
dienen.

Er zitten dus twee aspekten aan het vraagstuk
vast : enerzijds moet worden nagegaan of het merk dat uit
een decoratief element bestaat, al dan niet een voldoende
onderscheidend vermogen bezit, hetzij alleen hetzi]j
in combinatie met andere tekens; het moet dus als merk
worden waargenomen; anderzijds mag het gebruikte teken
of vorm geen afbreuk doen aan de normale vrijheidsgrenzen
van handel en nijverheid, en te dien aanzien dienen de
bepalingen van het artikel 1, tweede 1lid, in acht worden
genomen, nl. dat niet als merken beschouwd mogen worden
de vormen die door de aard van de waar worden bepaald,
die de wezenlijke waarde van de waar befnvloeden of die
een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.

(1) Arrest van 9 februari 1977, in zake Centrafarm B.V., B.G.H., loc.cit.
bl. 27.

(2) Roubier, loc. cit., n° 260, p. 552 en vgd; Van Nieuwenhove-Helbach,
loc. cit., n°® 627, bl. 287 en vgd.
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Indien hij dus te maken heeft met een decoratief
element, dat ook ten tijde van het depot door andere onder-
nemingen werd gebruikt, zal de rechter moeten bepalen
of het merk waarin dat element wordt verwerkt, al dan
niet voldoende de identiteit van de waren als afkomstig
van een bepaalde onderneming kenmerkt. Daartoe zal de
rechter o.m. rekening moeten houden met de sard van het
element, het uitzicht, de inkleding en de aanwending
ervan, zowel bij de merkhouder als bijconcurrerende
firma's.

Het feit dat het element gebruikelijk is voor de
gehele betrokken commerci&le sector, kan derhalve een gege-
ven zijn dat belet dat het teken onderscheidend vermogen
bezit. Maar hier ook dient rekening te worden gehouden
met de omstandigheden van het geval, d.w.z. o.m. met de
manier waarop het teken wordt aangewend, de frequentie
ervan, eventueel ook de kleur, enz.

Wat de vierde vraag betreft :

Eerste onderdeel.

Is, in de zin van art. 1, 1lid 2, B.M.W., een
vorm die het ornamenteel aspect van de waar mede bepaalt,
al dan niet een vorm die de wezenlijke waarde van die
waar beinvloedt 7

Zoals de vraag gesteld is, kan men oordelen dat
de nadruk wordt gelegd op de beoordeling in feite van het
vraagstuk. Het spreekt immers van zelf dat elk ornamenteel
aspekt van de waar niet noodzakelijk de wezenlijke waarde
van de waar beéinvloedt. Ern dergelijke vraag kan niet
in abstracto worden beantwoord. Ze valt onder de onaantast-
bare beoordeling van de rechter.
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Men kan evenwel ook de vraag zo verstaan dat de
nadruk wordt gelegd op de uitlegging van het begrip
"wezenlijke waarde van de waar".

In dit opzicht is, in de "Beneluxtoelichting bij
de eenvormige wet" uitleg gegeven betreffende de draagwijdte
van die bepaling : "Deze uitzondering beoogt een zekere
mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van
samenloop van de merkenbescherming en de bescherming die
voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en
modellenrecht" (1).

De vorm die @an de normen van het auteursrecht of
het tekeningen- en modellenrecht beantwoordt kan meestal
een zekere aantrekkelijkheidswaarde aan het produkt toevoegen
en in die mate kan zulks tot gevolg hebben dat niet het
merkenrecht maar alleen het auteursrecht of het tekeningen-
en modellenrecht van toepassing kan zijn (2).

Uit die uitleg blijkt reeds, dat beoordeling van
feitelijke omstancdigheden nodig 1s : wordt er al dan niet groo-
belang aan die aantrekkelil jkheidswaarde gehecht 7 De rechter
zal dit geval per geval afzonderlijk moeten beoordelen.

Op het eerste deel van de vraag kan dus worden
geantwoord, dat het niet volstaat dat een vorm het produkt
sierlijker of aantrekkelijker maakt, opdat daardoor sprake
kan wezen van een vorm die de wezenlijke waarde van dat
produkt beinvloedt en die derhalve als dusdanig niet in
aanmerking mag komen om een merk wettig te bepalen. Alleen
wanneer die vorm doorslaggevend is voor de aantrekkeli jkheid
van de waar en een 1invloed uitoefent op de prijs ervan, mag
hij als merk niet in aanmerking worden genomen.

Het tweede deel van de vraag strekt er toe te
bepalen of een merk dat ingevolge de verbodsbepaling besloten
in het tweede 1id van artikel 1, niet wettig is, niettemin
door inburgering tot een wettig individueel merk mag evolueren.

(1) Gotzen, loc. cit., p. 226.

(2) Men merke evenwel nu reeds op dat door de rechtsleer o.m. als bezwaar
tegen het gebruik van een beschermde tekening of model als merk, ook
wordt aangevoerd dat de bescherming van een tekening of model van betrek-
kelijk beperkte duur is, terwijl de bescherming van een merk van onbe-
perkte duur is, zodat indien het merkenrecht ook voor tekeningen en
modellen kan worden aangewend daardoor voor een aantrekkelijke vorm een
soort eeuwigdurend monopolie kan worden verkregen (zie Van Nieuwenhoven
Helbach, loc. cit. bl. 235 en bl. 289).

Het vraagstuk van de samenhang tussen merkenrecht en tekeningen- en
modellenrecht wordt nader besproken onder vraag 8.
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Het vraagstuk van het verkrijgen van onderscheiden-
de kracht van een teken door inburgering werd door het Hof
reeds behandeld, o.m. in de arresten van 9 februari 1977
(in zake Centrafarm B.V./Beecham Group Ltd), van 9 maart
1977 (in zake Application des Gaz S.A. en Suben/Machine-
fabriek Leeferink B.V.) en van 19 januari 1981 (in =zake
Ferrero en C° ¢/ Alfred Ritter G.M.B.H.) (1).

In die zaken ging het echter om vraagstukken waar
alleen het onderscheidend vermogen van het merk betwistbaar
was. Het betrof dus geen merken die, hoewel zij een onder-
scheidend vermogen hebben, nochtans niet beschermd mogen
worden, omdat de wet er zich tegen verzet.

Het Hof heeft immers beslist dat de rechter mede
in aanmerking heeft te nemen of het teken - eventueel
na het depot - door inburgering de door art. 4, 1lid 1,
vereiste onderscheidende kracht heeft verkregen. De rechter
moet dus rekening houden met alle feitelijke omstandigheden
ten tijde van zijnbeslissing, waaronder de omstandigheid
dat door het gebruik het teken onderscheidend vermogen heeft
verkregen (2).

De hier gestelde vraag houdt echter verband met
een teken of vorm dat, gezien de bepaling van art. 1,
2e 1lid, niet als merk mag worden beschouwd.

Zoals uit de Benelux-toelichting blijkt, zijn de
redenen dile ten grondslag liggen aan de bepaling van het
tweede 1i1d van uiteenlopende aard. De hier gestelde vraag
houdt enkel verband met de bepaling luidens welke een
vorm die de wezenlljke waarde van de waar belInvloedt, op
geen bescherming aanspraak kan maken. Het antwoord dient
can ook tot dit punt beperkt te worden.

De reden van die bepaling 1s dat er mdgelijk
samenloop bestzat van de merkenbescherming met de bescher-
ming die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen-
en modellenrecht.

(1) Jurisprudentie B.G.HE. 1975-1979, bl. 27 en concl. A.G. Berger, ibid.
bl. 48 en concl. A.G. Dumon; ibid. 1980-1981, bl. 71 en concl.
£.G. Dumon.

(2) Zie ook Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit. nr 617, bl. 281.
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Gotzen merkt evenwel ook op dat luidens het
Belgisch recht dat van toepassing was vodr het ontstaan
van de B.M.W. "met het oog op het vrijwaren van eenieders
principiéle recht met geli jkwaardige produkten aan de
concurrentiestrijd deel te nemen, ook sommige siervormen
als merk werden geweerd. Dit gebeurde in een bedrijfstak
(mandenmakerij) waar de vormen "de waarde van het produkt
wezenlijk beéinvloeden" (Rb. Nijvel, 7.8.1884, Cl. et B.
1885, kol. 40; 27.10.1882, Cl. et B. 1883, kol. 508) (1).

Nu dient in dit verband te worden onderstreept
dat het hier niet gaat om de vraag of ingevolge gebruik
het merk al dan niet onderscheidend vermogen verkrijgt,
dan wel of het mogelijk is dat een vorm die de wezenlijke
waarde van het produkt beinvloedt, en daarom geen merk
mag zijn, niettemin ingevolge het gebruik toch als merk
kan worden aangezien.

De twee vraagstukken zijn wel van elkaar te onder-
scheiden.

Het is wel begrijpelijk dat een teken dat oorspron-
kelijk geen onderscheidend vermogen bezit, omdat het in het
algemeen gebruik ligt, uiteindelijk wel onderscheidend wordt
voor een bepaald produkt, omdat het in het publiek een
associatie met dat produkt verwekt.

Gaat het integendeel om een vorm die, wegens het
voorschrift van de wet geen merk mag zijn, omdat hij de
wezenll jke waarde van het produkt beInvloedt, dan kan het
gebruik ervan geen invloed op die toestand uitoefenen. Anders
kan het alleen zijn indien de vorm geen invloed meer zou
uitoefenen op de waarde van het produkt. Dit 1lijkt eerder
theoretisch te zijn. In elk geval zal de rechter zulks
in feite moeten vaststellen (2).

Tot besluit meen 1k dan ook dat de inburgering
ter zake geen of dan toch een zeer geringe rol te spelen
heeft.

(1) Gotzen, Van Belgisch naar Benelux-merkenrecht, bl. 23.
(2) Zie supra bl. 13, noot 2.

+
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Wat Ce vijfde vraag betreft :

Deze vrazg komt hierop neer, of derden
gebruik mogen maken van het merk van ce eisende parti]
wellicht niet als merk, doch als decoratief element.

Ondersteld wordt evenwel dat de derdern naast
mer van de merkhouder cdat ze als de.oratiefl element
uiken, ook hun eigen merk gebruiken.
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Het vraagstuk houdt verband met de toepassing van
art. 13 A, onder 1°, B.M.W. dat aan de merkhouder het recht
verleent zich te verzetten tegen elk gebruik dat van het
merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaskt voor
dae varen waarvoor het merk is ingeschreven.

Volgens die bepaling heeft het geen belang te
weter of het gebruikt teken al dan niet een decoratief
element uitmaakt ex o7 het al dan niet samen met een
ander teken, dat als wmerk wordt asngevoerd, wordt gebruikt.

Iu kan hier wel worden opgeworpen dat het
cecoravief element niet noodzakelijk vollecig overeenstent,
met het teken cat als merk wordt aangewend. Doch dit
vraagstuk houdt verband met de vraag naar de "overeen-
stemming", welke door het Hof reeds werd behandeld in het
arrest van 20 mei 19832 (1). U hebt toen beslist dat het
ooré "overeenstemmend" in de art. 3, 13 A en 14 B moet
worden uitgelegd in die zin dat van overeenstemming tussen
een merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de
bijzonterheden van het gegeven geval, en met name de
oncerscheidende kracht van het merk, merk en teken, elk
in zijn geheel en in onderling verband beschouwd,
sguditiel, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis
vertonen aat reeds cdaardoor de mogelijkheic bestazt dat
Dij lemenc Cie met het tTeken worct geconfronteerc asso-
ciatvies tussen het teken en het merk worden gewekt.

Hieruit volgt cdus dat, wanneer een teken als
merk onderscheidend vermogen heeft, het niet cdoor derden
mag worden gebruikt, zelfs als cdecoratief element en
samer met hun eigen merk, wanneer het gebruik van dit
teker bilJ het publiek eem associatie kan wekken tussen
het zzngebocden procdukt en de onderneming van Ce merkhouder.

N

1

i.2z. Jullien t/ Verschuere, Jurispr. B.G.H. 1983, p. 36.
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Lens te meer ze! cdus ce rechter in feite
moeten corcelern of het gebruik van het merk als
Gecoratiefl element, een dergelijke associatie karn
wekker of niet. Alleen indien dit antuoord negatief
luict, kan de merkhoucer zich teger dat gebruik niet
verzetten.

Hieraan moet echter worden toegevoegd dat
ook in cdit lastste geval eer verzet van de merkhouder
mogelljk zou zijn, incdiexn hij het bewijs zou leveren
dat het gebruik van het merk als decoratief element
hem schade heeft toegebracht of kan toebrengern (art.
1%, 4, onder 2°).

Wat de zesde vraag betreft :

Deze vraag houdt verbané met de rechtsmacht
varn ce rechter om te oncerzoeken of een depot te kwader

trouw werc verricht, zoals bedoeld wordt in art. 4,

Het vrsagstuk vertoont cdrie onderscheiden
aspekxcern

A. Die rechtsmacht moet worden onderzocht zowel
ten opzichte van de strafrechter als van de burgerlijke
rechter, vermits beide mogelijkheden door de vraag in
overvueging worden genomen.

B. Binnen welke termijn moet dat oncerzoek
plactsvincen 7

C. Vvorcen derden, die van een overeenstemmend
nerk voor soortgelijke waren gebrulk meken, sl dan niet
bij het geding betroxken 7

Aa. Wwat het oncerscheicd tussen ¢e rechtsmacht van
Ce sirairechter en ¢ie van de burgerlijke rechter betreft :

Ji.W. maakt op dit punt geen onderscheid.
In begineel cienen derhalve dezelfde regels te worden
toegepast, zovel wat ce strafrechter als wat de burger-
lijke rechter betreft, met dien verstande evenwel dat
het interne recht van elk van de drie landen bepaalt
velke bevoegdheden zan elk van die gerechten toekomen
en hoe dle bev oegahecen worcen ultgeoefeno. In Belgié
met nawme bezit de strafrechter ruime onderzoeksbevoegd-
heden, waarvan hij ambtshalve en gebledenc gebruik mag
maken ook in het raam van de toepassing van de wet van
Y april 1879 betreffence de fabrieks- en handelsmerken.

De B
el
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B. Wat ce termijn betreft binnen welke het
oncerzoek van het al Gan niet te kwader trouv verrich:
cepot moet plaatsvinder :

Luidens artikel 14 B, 2°, moet de nietigheid

vaern esl te KwalGer trouw verricht dGepot binnen een
teroijn van 5 jerexn, te rekenern van ¢e catum var hed
Cepoct, worden ingeroepen.

Hier kar eerst eer vrasg worden gesteld naar
gelang wmen te doern heeft met eern sirafvordering of met
een burgerlijke vordering. De strafvordering heeft to:
Goel Ce peklzagae strafrechtelijk te doen veroordelern
vegens velrieglijk gebruik var een beschermé merk.
werc het feit begaar tijdens Ge periode van vijf jarern,
bepgeld 1r art. 14 5, 29, wmazsr veri de vervolging
voor Ge strafrechier pazc ns cie termijrn ingesteld éan
mag Ge beklaagae nog doer vaststeller dat net depot var
het merk var ce klesger te kwader Trouw plaatsvond, zoleat,
enerzijcs, die klager geer recht op het wmerk heefsd
verkregen ern, anderzijds, het asngeklaagde Teit dus ook
niet bewvezen is.

Op purgerlijk gebiec zou integendeel de eis
ertoe sirekken de nietigheid te doern vaststellen, waartoe
de strikte naleving var de wettelijke termijnen vereis:

1s.

Ik per wan merning Cat, wet de strafvorderizng
calfast, net verweer asL geen termijnen gedbonden is,
omdet {e strafbare zard var het gepleegde feit noodzakelijl
beoorceelc moet worder ten tijde dat het werd gepleegd
en omctat de beklaagae Cus, zolang Ce strafvordering niet
verjacrc is, de gelegenheid moet hebben zijr ownschuld te
vewijzen.

(17 2ie onze uiteenzetting voédr het Hof van Cassatie gehouden op 1 september
1983. Het aumbt vam de rechter bij de leiding van het rechtsgeding, Rechts
Weekbl. 198%/1984, kol. 337 en vgd.



‘hter om de burgerlijke vordering

vraag van ce toe te passen termijn.

In dit verbanc valt op te wmerken dat, wat de
berekening van de termijn betreft, artikel 14 van de
B.Il.w. zeer duidelijk bepaalt dat de termijn van vijf
jaar ingaat van de cdetum van het depot. Dit staat geheel
buiter kijf.

flaar i1c het steeds de termijn van vijf jaar
die tToepasselijk is ?

Om dit uit te maken moet rekening worden
gehouden met de bepaling van artikel 1& B.li.W., luidens
hetwelk, ingevolge deze wet, de toepassing van de
bepalingen van het Verdrag van Parijs en van de overeen-
komst wvan Macri¢ mag worden ingeroepen.

Luidens art. obis van het Verdrag van Parijs
mag Gde inschrijving worden geweigerd of nietig verklaard
en hev gebrulk verboden varn een fabrieks- of handelsmerk
dat ce reproduktie, de nabootsing of de vertaling vormt,
welxe verwarring zou kunnen wekxen, van een merk dat,
naar het ooraeel van de bevoegle autoriteiten van het
land van inschrijving of van gebruik, zldaar algemeen
bekenc is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd
tot het genieten van toepassing van it Verdrag en gebruikt
voor gelijke of soortgelijke waren . Er zal geen termijn
worcen vastgesteld om de cdoorhaling of het vervod van het
gebruik te vorderen van die merken welke te kwader trouw
zijr ingeschreven of worden gebruikt (1).

Die bepaling van het Verdrag ven Parijs wijkt

Cus af vanL Cce bepalingen van de 3B.lMN.W., alleszins wat de
termijn betreft, wanneer het gaat om een merk c¢at in het

lan¢ wvan inschrijving of van gebruik algemeer bekend is.

Betreft het zulk merk, cdan 1s er geen termijn bepaald,

en gelct bijgevolg de beperking tot vijf jaar, zoals

Depaald in artikel 14 B, oncer 2, niet.

' CJ. “43

.J

Uit de bepaling van art. 18 B.l.W. moet immers
uordeﬁ afgeleic dat de Benelux wetgever geoordeeld heeft
Cat d¢e rechtsonderhorigen van het Benelux gebied, niet
benuaeelc mogen worden, Voor zover ce obepalingen van het
Verdreg van PariJs gunstiger zouden zijn, vermits die
bepalingen niet opgeheven werden.

1) Over dit vraagstuk, zie o.m. Roubier, loc. cit., nr 2633 bl. 564 en vgd.
Zie tevens over het begrip algemeen bekend merk : Van Nieuwenhoven-
Helbach, loc. cit. mr 573, bl. 262 en nr 657 en 658, bl. 300 en 301.
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Maar ce bepaling van het Verdrag van Parijs
vinat geen toepascsing als het ggat om een niet algemeern
bekenc merk. In cat geval geldt dus nog alleen de
bepaling van art. 14, B, 2°, d.w.z. de termijn van vijf
Jaar.

C. Aldus komen wiJ tot het procedureprobleem, dat
in het tweecCe deel van ae vraag aan de orde wordt gesteld.
Is, wanneer de partijern het gebruik door een
terce van een overeenstemmend merk voor soortgelijke
waren inroepen, de tussenkomst van die cerde in het
geding vereist opdat de vordering tot nietigverklaring

van het recht van de merkhouder, die het depot te kwader
trou heeft verricht, ontvankelijk zou zijn ?

Over het oproepen van de derde, wiens eerdere
rechten ten opzichte van ce eiser tot nietigverklaring
worden ingeroepen, ic in den brecde uitgeweid in de
Beneluxtoelichting, zowel in het algemeen gedeelte,
onder 5, als in de toelichting bij art. 14 (1).

Uit die uiteenzetting blijkt duidelijk dat in
een purgerlijk geschil, de regel gesteld in artikel 14 B,
2%, toepasselijk is, zelfs wanneer met toepacsing van
het Verdrag van Parijs, de termijn van vijf Jjaar bepaald
bij voormeld artikel, niet in zcht genomen hoeft te
worcen. De derde moet dus 1in het gecding bi] wege van
tussenkomst worden opgeroepel.

Gaat het echter om een strafgeding waarin de
e zich beroept op het eeraer bestaande recht van
ten opzichte van de klager, can is Ce oproeping
enkonst slechts mogelijk voor zoveel die procedure
rafrechtspleging mogelijk of geoorlooid is.

o O

N

1. Gotzen, loc. cit., bl. 222 en 239.
Brzun, loc. cit., bl. 141-143.
Ven Iieuwershovern-Helbach, loc. cit. 294-298.
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Lochtens mag zodoence azan Ce beklaagde
geer ~Teruveermiddel wvorcen ontnomen. Zulks betekent dat
de beklazgde het bestaan van een eerder gebruik door
een cerde mag aanvoeren. Daar hij evenwel geen bewijs
behoeft te leveren, zou in cat geval het openbaar
ministerie het vraagstuk moeten onderzoeken of kan de
rechver dit onderzoek gelasten. IM.a.w. het zou de
strafrechter niet geoorloofd zijn het verweer af te
wijzen op Ce enkele overveging dat, ¢aar de derde nied
Dij het geding wordt en kan worden betrokken, met dat
verveer geen rekening worcdt gehouden.

Iz moge echter opmerken, Gat in dat geval
big ée strafrechter niet wordt aangebracht een
voraering tot nletlgverzlarlug van het cdepot van ce
merkhouder, cdoch dat die rechter enkel uitsprask te doen
heefT over de strafvordering ingestelé tegen de beklaagie
en Gat dezes verweer alleen tot doel heeft te doen vast-
stellen dat hiJ ten opzichte van de klager geen
pecrieglijk gebrulk van diens merk heeft gemazkt, vermits
aie .slager, gezien zijn kwade trouw, zich cp geen recht
kan peroepern.

Er moet dus duidelijk een onderscheid worden
gemaakt al naar gelang de zaak aanhangig is vdér de
burgerlijke rechter of védr de strafrechter.

In het eerste geval is de oproeping in tussen-
komst van de derde een ontvankelijkheidsvereiste van de
vordering, doch in dit geval zal de burgerlijke rechter
zich eek over de vordering tot nietigverklaring die bij
hem aamhamgig is, moeten uitspreken.

In het tweede geval is integendeel de oproeping
in tussenkomst niet vereist en overigens, naar Belgisch
recht riet mogelijk, doch moet niettemin met het verweer
rekening worden gehouden, zodat desgevallend de beklaagde
zal werden vrijgesproken indien blijkt dat de klager zich
niet op een geldig recht kan beroepen. De strafrechter
spreekt echter de nietigheid van het ingeroepen merk niet
uit. .



Viat de zevende vraag betreft.

Deze vraag bestaat uit drie onderdelen. Ze houdt
nauw verband met vraag 2.

L. In het eerste onderdeel wordt de vraag gesteld
of de merkhouder een normaal gebruilk maakt, in de zin
van art. 5 onder % B.M.W., wanneer hij niet altijd syste-
matisch, de derden niet belet heeft van het gedeponeerd
merk of van het gedeponeerd teken gebruik te maken, zelfs
ne de periode van drie Jjaar na het depot.

Er werd reeds gezegd dat de bepaling van art. 5.3
tot doel heeft te voorkomen dat een merk in stand wordt
gehouden door een gebruik dat enkel sporadisch en kennelijk
alleen pro forma plaats heeft. Er moet een waarachtige
uitbatinglzijn, d.w.z. dat door het gebruik de aandacht
van de consument gevestigd wordt op de herkomst van het
produkt, zodat er tussen het produkt en de onderneming

van de merkhouder in de geest van de consument een associa-
tle tot stand komt.

Dat de merkhouder zich niet verzet tegen het ge-
bruik dat derden van het merk zouden maken, kan alleszins
op zich zelf geen invloed uitoefenen op het gebruik van
de merkhouder zelf. Ma-r het zou kunnen zijn, dat wanneer
de merkhouder overeenkomstig art. 5, onder 2, in fine, het
bewijs heeft te leveren dat bhij binnen drie jaren vanaf
het depot van het merk gebruik heeft gemackt, de rechter
bij de beoordeling van die bewijslevering rekening houdt
met de omstandigheid dat de merkhouder zonder meer getole-
reerd heeft dat derden van zijn merk gebruik maakten. Dit
feit zou dus wel de bevestiging ervan kunnen vormen, dat
de merkhouder van het merk alleen gebruik maakt om het
in stand te houden, doch geenszins om de herkomst van zijn
produkten aan te tonen. M.a.w. het azngehaalde feit is op
zichzelf niet voldoende om te beslissen dat er geen normasl
gebruik plaatsvond. Het kan evenwel een beocordelingselement
worden, samen met andere elementen.

(

1) Gotzen, loc.cit. bl. 153.
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Het verwijzingsarrest voegt aan de vraag toe
dat het ook kan zijn dat de merkhouder heeft gehandeld
of met dat handelen is doorgegaan na het verstrijken
van de periode van drie Jaar na het depot.

Dit vraagstuk houdt vermoedelijk verband met de
toepassing van art. 4 onder 4, en 14 B 2° waarbij wordt
bepazld dat de merkhouder zich kan verzetten tegen het
gebruik van het merk, zelfs na het verstrijken van de gel-
digheidsduur van de inschrijving. In de Benelux-toelichting
staat dienaengaande te lezen (1) dat die bepaling ten doel
heeft te voorkomen dat een deposant profijt zou trekken
van de aan het niet-hernieuwde merk verbonden goodwill
en een voor de vroegere houder van het merk nadelige ver-
warring zou scheppen, alsmede het deze laatste mogelijk te
maken een hetzij door overmacht hetzij door nalatigheid
verloren recht te herstellen. Nochtans bestaat die moge-
lijkheid niet hetzij wanneer de merkhouder in het nieuw
depot heeft toegestemd of indien van niet gebruik sprake is,
zoals in art. 5, 3 wordt bepaald.

Mag het zich niet verzetten tegen het door een
derde gemaakt gebruik van het merk gelijkgesteld worden
met de toestemming wa=zrvan sprake in art. 4, zodat de derde
op eigen bescherming van het merk recht heeft 7

Uit het voorgaande valt af te leiden dat hier
in beginsel geen sprake is van onbruik van het merk en
evenmin van verstrijken van de geldigheidsduur van de in-
schrijving, zodat de bepalingen die zoEven werden aangehaald
alleszins geen toepassing vinden.

Evenwel, ingeval de rechter beslist dat er geen
normaal gebruik heeft plaatsgevonden, zoals bepaald in
art. 5, onder %, dan kan uiteraard de merkhouder zich niet
op de bescherming van zijn merk beroepen. Het vraagstuk
van het in onbruik laten hoeft niet anders te worden opge-
lost dan zoals hier te voren werd uiteengezet.

(1) Gotzen, loc.cit. bl. Z30.



B. In het tweede onderdeel wordt dezelfde vraag
gesteld voor zover de merkhouder nalaat elke merkbescherming
op te eisen gedurende de termijn van vijf jaren door art. 1+
gesteld, om de nietigheid van een depot op te werpen.

Hier gaat het om een depot dat te kwader trouw
werd verricht, zoals bepaald in art. 4, onder 5 en 6, of
om een depot van een merk dat verwarring kan stichten met
een algemeen bekend merk, zoals bepaald in art. 6bis
van het Verdrag van Parijs.

De merkhouder laat dus na de rechtsbescherming
op te eisen. Is de termijn van vijf jaren eenmazl verstreker
dan kan die bescherming overigens niet meer opge€ist worden
(art. 12 B, 2°), alleszins niet ten opzichte van de derde
die het bedoeld gebruik maakte. De termijn van vijf Jaren
geldt echter niet voor depct of gebruik te kwader trouw,
ten aanzien van een in de Benelux algemeen bekend merk (1).

Maar deze afwezigheid van rechtsuitoefening en
varn rechtsbescherming kan niet wordern beschouwd als on-
bruik in de zin van art. 5, onder %, tenzij, uiteraard,
uit deze omstandigheid, wellicht samen met andere, kan
worden afgeleid dat de merkhouder van zijn merk heeft ai-
gezien, hetgeen echter dan geen vraag van "normaal gebruik"
in de zin van art. 5, %2, meer 1is.

C. In het derde onderde€ kcmt het vraagstuk van de
bewijslast aan de orde : rust net bewijs van het niet
gebruiken binnen een tijdvak van zes jaren vodr de dagvaar-
ding op degene die er zich op beroept, o.m. zelfs op de
beklaagde.

De regel die in art. 5, 7 in fine wordt gesteld
en die precies het bevestigend antwoord op de vraag in-
houdt is niets anders dan de toepassing van de algemene
regel betreffende de bewijslast : reus in excipiendo fit
actor.

(1) Zie supra bl. 19.
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In burgerlijke zaken moet derhalve de partij welke
die exceptie opwerpt, het bewijs van de aangevoerde feiten
leveren.

Maar die regel is niet noodzakelijk van toepassing
op strafrechtelijk gebied; in de drie Beneluxlanden moet de
beklaagde geen bewijs leveren van de feiten die hij te
zijner verdediging doet gelden. De bewijslast rust op het
openbaar ministerie en op de burgerlijke partij.

De beklaagde hceft dus geen bewijs ervan te levere
dat de merkhouder geen normaal gebruik van het merk heeft
gemaakt. (1).

Wat de achtste vraag betreft.

Deze vraag bestaat uit zes onderdelen. Ze stoelt
op de samenhang die er zou kunnen bestaan tussen de wetgevir
i.z. merkenrecht en de wetgeving betreffende modellen en
Wreningen. Beide onderwerpen worden door eenvormige Benelux-
wtten geregeld.

Het eerste onderdeel heeft rechtstreeks op deze
samenhang betrekking. Hoe wordt die samenhang geregeld
wanneer tekening en model enerzijds, en merk anderzijds op
weinlg na gelijkaardig zijn, doch de rechtsbescherming
van het model, door voorgebruik, van vroegere datum is dan
het depot van het merk °

Eerst moge ik erop wijzen dat het Hof enkel bevoeg
is om op die vraag te antwoorden voor zover het gaat om een
zaak waarop de Beneluxwet op de tekeningen en modellen reeds
van toepassing kan zijn. Die wet is immers pas in werking
getreden op 1 januari 1975 (art. 13 van het Verdrag van
1 december 1970), zodat het vraagstuk door het Hof enkel kar
worden beantwoord indien de ingeroepen rechtsbescherming
na het van kracht worden van het Verdrag is ontstaan.

(1) Naar Nederlands recht, Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de studie van het
Nederlandse strafrecht, bewerkt door Mr J. Remmelink, 1984, bl. 229.
Naar Belgisch recht, vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie o.m.
Cass. 1 oktober 1980, Bull., 1981, 115, Arr. Cass. 1980/1981, bl. 117.
Naar Luxemburgs recht, zie Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit
luxembourgeois, t II, n° 403, P.267.
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Bovendien dient acht te worden geslagen op de
bepallngen van de art. 25 en 26 van de Eenvormlge modellen
en tekeningen wet. Die bepalingen zijn immers van belang
wat betreft de in Belgi€ védr het inwerkingtreding van de
wet verrichte depots. Gaat het om tekeningen of modellen
die reeds vdéor 1975 in Belgi€ een bescherming genoten, dan
moest het depot ervan worden bevestigd binnen één jaar te
rekenen van het inwerkingtreden van de wet. Bij vervulling
van die voorwasrde, blijven bedoelde tekeningen en modellen
bescherming genieten die op grond van de Relgische wet
reeds voor 1975 verkregen was.

Voor zover het bijgevolg tekeningen en modellen
betreft die aan die voorschriften beantwoorden, is er geen
sprake van toepassing van de Beneluxwet, mazr van de Bel-
gische wet, waarvan de uitlegging niet in de bevoegdheid var
ons Hof wvalt.

De vraag stoelt op feitelijke constatering dat
het merk en het model vormen vertonen die niet of slechts
in geringe mate van elkaar verschillen.

ITnidens art. 1B.M.W. kunnen niet als merken worden
beschouwd vormen ... die de wezenlijke waarde van de waar
beinvlioeden.

Bij de beantwoording van de vierde vraag werd
reeds beklemtoond dat volgens de Benelux-toelichting
die bepaling tot doel heeft een zekere mate van beperking
op te leggen san de mogelijkheid van samenloop van de mer-
kenbescherming en de bescherming die voortvloeit uit het
auteursrecht of uit het tekeningen- en modellenrecht.

Te dien aanzien werd daarnet gezegd dat alleen
wanneer de vorm doorslaggevend is voor de aantrekkelijk-
heid van de waar en een invloed uitoefent op de prijs ervan
hij als merk niet in aanmerking komt. Hij kan dan echter
wel bescherming genieten op grond van de tekeningen- en
modellenregeling (1).
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Zie o.m. Fomen en Verkade, Het nieuwe Merkenrecht, bl. 151 en 152.




Is het merk rechtsgeldig, d.w.z. wordt het zniet
getroffen doocr de uitsluiting, zoals bepaald in art. 1,
1id 2 B.M.VW., dan blijft evenwel de vraag of de houder
van het voorgebruik van het model zich op art. 17 van de
tekeningen- en modellenwet mag beroepen onr zick tegen het
gebrulk van het merk te verzetten.

Terst zi] opgemerkt dat de twee regelingen wel
van elkaar te onderscheiden doeleinden beogen. De merkenwet
heeft tot doel een bescherming te verlenern aar de benaminger
tekeningen, afdrukkern, stempels, letters, cijfers, vormen
van waren of van verpakkingen en alle andere tekens die
dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

De tekeningen- en modellenwet heeft tot doel
het nieuw uiterlijk van een voortbrengsel, dat een gebruiks-
funktie heeft, te beschermen.

In het geval van de merken gaat hetam tekens die de
waren van een onderneming, in het algemeen bekeken, van de

waren van andere ondernemingen onderscheiden, ook al betreft
het waren van dezelfde aard of soort. Gloeilampen hebben
meestal dezelfde elgenschappen, maar sommige dragen het
merk Philips, tern einde ze van de gloeilampen die door an-
dere ondernemingen worden vervaardigd te onderscheiden.

In het geval van de tekeningen en modellen gaat
het o.m. om een bepaald produkt dat door zijn uiterlijk te
onderscheiden valt, niet enkel van de produkten van andere
ondernemingen, maar zelfs van de andere produkten die de
houder van het model voortbrengt.

De bepaling van art. 17 van de modellen- en
tekeningenwet wijst uit dat het wettelijk stelsel van de
modellen en tekeringen een gesloten geheel i1s dat op zijn
eigen doeleinden gericht is. Dit is overigens bok het geval
met de merkenbescherming.
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Art. 17 luidt immers, dat een Techt van vVoor-
gebruik wordt toegekend aan de derde die vodTr de datur
van het depot van een tekening of model binnen het Benelux-
gebied voortbrengselen heeft vervasrdigd die hetzelfde
uiterlijk vertonen als de gedeponeerde tekening of het
gedeponeerde model, dan wel daarmede slechts ondergeschikte
verschillen vertonen.

Dezelfde bepaling zegt ook dat het recht var
voorgeoruik nlet wordt toegekend san de derde die de telenir
o7 het model zonder toestenming van de ontwerper heeft na-
gemeskt. Er is bovendiern bepazld dat op grond van het recht
van voorgebruik de houder daarvan de vervaardiging van
bedoelde voortbrengselen mag voortzetten.

Uit die bepalingen volgt dat de rechtsbescherming
van tekeningen of modellen voorbehouden wordt ten aanzien
van namakers van gezegde tekeningen of modellen. De rechts-
bescherming die door de tekeningen en modellenwet wordt
gewaarborgd, blijft dus besloten binnen de grenzen die
deze wet bepaalt.

Dit neemt evenwel niet weg dat de vraag ook
vanuit het oogpunt van de toepassing van de merkenwet dient
te worden besproken. Verleent deze wet geen bescherming
aan ce auteur van de tekeningen of modellen ?

De doctrine oordeelt dat een model of tekening
niet beschikbaar is om als merk te dienen, uitgenomen voor
de auteur ervan (1).

Die zienswijze sluit aan bij de bepaling van

- 7 1id £ B.M.W. en tevens bi de uitleg die ervan werd
; n de officigle toelichting bij de eenvormige

De merkhouder kan immers geen a'nsprazk op bescher
ming van het merk maken, wanneer het om een vorm gaat die
de waarde van de waar beInvloedt.
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Braun, loc. cit., 553 en 554, p. 93 - Roubier, loc. cit.
TT

S5 P- 2755 Methely, ILe nouveau rigime des marques, 1n Annales de la
ropricte industrielle, artistioue et littiraire, 1965. . 13

an _urner . ispects actuels du droit des marques dans le marché commun,
. 141 tot a4l )

ie Gotzern, loc.cit. bl. 226-227.
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Wanneer een model of een tekening de bescherming
geniet overeenkomstig de eenvormige wet op de tekeningen
en modellen, dan werd aan het produkt een nieuw uiterlijk
voorkomen gegeven dat een gebruiksfunctie heeft.

Uiteraard moet dus de tekening of het model,
waarvoor bescherming bestaat, de waarde van het produkt
beinvloeden. Zulks sluit derhalve de mogelijkheid uit om
er als merk gebruik van te maken.

De vraag heeft dus enkel belang in zoverre het
om een tekening of een model gaat waarvoor geen bescherming
als dusdanig bestasat. Dit is o.m. het geval wanneer de vorm
onontbeerlijk is om €een technisch effekt te bekomen (1).

Bovendien dient in dit verband te worden onderzocht of
het depot van de merkhouder niet door nietigheid is aange-
tast omdat het te kwader trouw werd verricht, zoals in
art. 4, 6° werdt bepa-ld. Die bepaling is immers niet
limitetiefl, zoals uit de woorden "onder andere" blijkt (2).
Indier bijgevolg kwar te blijken dat de merkhouder goed
wist dat de auteur van het model of van de tekening zich
op een voorgebruik kan beroepen en dat zijn optreden
precies tot doel heeft die auteur van de voordelen van
zijn model of tekening te beroven, dan zou wellicht de
kwade trouw in aanmerking genomen kunnen wordern.

In dit geval zouden de bepalingen van de merken-
wet, t.w. art. 14, B, junctoc, art. 4, 6°, van toepassing
kunnen zijn en zou de auteur van het model of van de
tekening de nietigheid van het depot varn het merk mogen
aanvoeren, ten einde ziJn eigen rechten te cdoen gelden.
Zoals Van Nieuwenhoven-Helbach onderstreept (3, "moet de
grondslag voor de ontoelaatba:zrheid van het te kwader trouw
gedeponeerde merk worden gezocht in de bewuste aantasting
van een anders reeds gevestigd regelmatig belang". Het

1) Cfr. Braun et Evrard, Dessins et modéles au Benelux, pP. 56 en volg.

(
(23 Vané\l'euwenhoven—-Helbach, loc. cit. bl. 306, nr 671 - zie ook bl. 301,
14
\

%) DankeTr en Bodenhausen's Eort begrip van het recht betreffende de
industriele en intellectuele eigendom, bewerkt door Wickers Hoeth.
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behoeft geen nader betoog, dat de auteur van een tekening
of van een model er belang bij kan hebben zijn recht op
die tekening of dat model te doen erkennen. Dit alles
veronderstelt evenwel kwade trouw van de merkhouder.

Ik meen derhalve dat enkel in het reeds besproken
geval waar de tekening of het model op zich zelf geen
rechtsbescherming geniet en de auteur ervan de kwade trouw
van de merkhouder niet kan bewijzen, het voorgebruik
van het model of van de tekening tegen de merkhouder niet
kan worden aangevoerd. In dat verband zijn de twee
regelingen, enerzijds merkenwet, anderzijds modellen- en
tekeningenwet, van elkaar wel te onderscheiden.

Wat de negende vraag betreft

Bij deze vraag is ultgegaan van de vaststelling
dat, voor de strafrechter, de exclusieve verdeler of dealer
van het merk een eis tot schadevergoeding, gesteund op
nanaak van het gedeponeerd merk, heeft ingediend. Is die
els toelaarbaar nu die verdeler het merk niet had gedepo-
neerd 7

Het vraagstuk is uiteraard slechts van belang
in de landen waar stelling van burgerlijke parti] voor
de strafrechter mogelijk is.

Is dit wel het geval, dan dient de vraag eerst
te worden bekeken vanuit het oogpunt van de toepassing
van de B.M.W., en vervolgens vanuit het oogpunt van de
rechtsmacht van de strafrechter om over dergelijke vorde-
ring uitspraak te doen. Deze laatste vraag behoeft het
Hof echter niet te behandelen.
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Wat de toepassing van de B.M.W. betreft dient
vooreerst te worden opgemerkt dat het uitsluitend recht
op een merk het voorwerp kan zijn van een .overdracht
of van een licentie. Dit wordt in art. 11 bepaald.

Om nochtans aan derden te worden tegengeworpen,
moet de overdracht of de licentie zijn vastgelegd in
een geschrift en moet dit geschrift op zijn beurt gede-
poneerd en ingeschreven worden met inachtneming van de
voorgeschreven vormvereisten en tegen betaling van de
rechten.

Luidens artikel 11 onder D is de licentiehouder
slechts bevoegd om vergoeding te vorderen voor alle schade
die hij tengevolge van het onrechtmatig gebruik van het
merk door een derde 1lijdt,mits hi] samen met de merkhouder
optreedt.

Dit brengt mede dat de verdeler die licentiehouder
is, slechts kan optreden, indien hij dit doet tezamen met
de merkhouder, zijn licentie schriftelijk werd vastgelegd
en een uittreksel uit die akte werd gedeponeerd en inge-
schreven. -

Is de verdeler geen licentiehouder, dan kan hi]
niet optreden.

Dit geldt uiteraard ook wanneer de vordering
vddr de strafrechter wordt ingesteld. De rechter zal de
ontoelaatbaarheid van die vordering, zelfs ambtshalve,
moeten opwerpen (art. 12).

Het zou echter ook kunnen 2zijn dat de beklaagde
zelf merkhouder is, maar dat ziJjn recht wordt betwist,
zoals 1s bepaald in art. 14 B; dan zou de verdeler,
gelijk elke belanghebbende, echter samen met zijn mede-
contractant, handelende als houder van een eerdere
inschrijving of als gebruiker van een overeenstemmend merk
dat voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale
wijze werd aangewend, de nietigheid van het depot kunnen
opwerpen.



Wat de tiende vraag betreft

Deze vraag gaat ditmaal uit van de praemisse
dat de beklaagde de nietigheid opwerpt van het gedeponeerd
merk van de tegenpartij en hij de doorhaling van de
inschrijving vraagt.

De vraag veronderstelt dat voor de strafrechter
geen tegenvorderingen van de beklaagde toelaatbaar zijn.

Hier moet vanzelfsprekend een onderscheid worden
gemaakt tussen de nietigverklaring van het depot en de
doorhaling van de inschrijving.

De beklaagde mag zijn verdediging laten steunen
op de nietigheid of het verval van de rechtsbescherming
van het merk waarvan hij gebruik heeft gemaakt.

Hij kan zich in dit verband beroepen op de
bepalingen van art. 14, mits de daartoe gestelde voorwaarden
vervuld zijn.

De strafrechter moet hierover uitspraak doen.
Hij mag toch geen veroordeling uitspreken, indien geen
strafbaar gebruik heeft plaatsgevonden.

Doch art. 14, onder D, voegt eraan toe, dat de
-rechter ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van
een depot waarvan hij de nietigheid heeft vastgesteld,
moet uitspreken. Dit dient de strafrechter dus ook te
doen, al 1s op dit stuk een toelaatbare tegenvordering
van de zijde van de beklaagde niet mogeli jk.

Prussel, 11 december 1984. Advocaat-generaal hoofd van het

Parket bij het Benelux-Gerechtshof.



