BENELUX - GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX

REGENTSCHAPSSTRAAT 39 RUE DE LA REGENCE 39
1000 BRUSSEL 1000 BRUXELLES
TEL 519.38.61 TEL. 519.38.61

10.10.1988

Conclusie van de heer E. Krings, Advocaat-Generaal,
in de zaak A 87/3 - Omnisport N.V. tegen Bauweraerts
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Het Belgische Hof van Cassatie heeft het Benelux
Gerecntshof om uitleg verzoch:t in verband met artikel 13,A,1°
B.M.W. : is dit artikel toepasselijk op net gebruik van een
merk of van een overeenstemmend teken als handelsbenaming,

wanneer de Ifeitenrechter vaststelt dat het merk of het over-

eenstemmend teken niet voor waren wordt gebruikt ?

Het arrest stelt vast dat de N.V. Omnisport een
vordering heeft ingesteld tegen ene Bauweraerts, handel

drijvende onder de benamlng omni- Sport, teneinde de ver-

weerders te doen veroordelen tot stopze ing van het gebruik,
als handelsnaam van ziin firma, van de benamlng Omni-Sport of

van =en gelijkscortige benaming.

De eiseres betoogde dat dit gebruik een inbreuk

uitmaakt 0p haar exclusieve rechten ap het merk"Omnisport”™.

Be verweerder aniwoordde dat er geen waren op de
mar<t zijn met als benaming Omnisport. Luidens het voor het
Hof van Cassatie bestreden arrest heeft de verweerder opge-
worpen dat artikel 13,A,1° enkel toepasselijk is wanneer het
merk voor waren wordt gebruikt, hetgeen zou impliceren dat de
waren zelf beschouwd kunnen worden als gemerkt, maar dat eise-

Tes zodanig gebruilk niet santoant.

In de namens eiseres ingecdiende memorie word: cpge-~

woTDen cat het Hof van (Cassatie noch cda Teiten ncoch de motie-
Yen waarap de feiltenrachter nag gesteund, weergeeft, zodat
net Benelux Gerechtshof niet voldoende ingelicht zou zijn

etr2ffende de omstandigheden gie aan het interpretatiepro-



Eiseres stelt dan ook voor de vraag te "herformu-

leren",

Die vraag zou aldus luiden : Is artikel 13,A,1°
B.M.W. toepasselijk Op het gebruik van een merk of een over-

eenstemmend teken als handelsbenaming, (aangewend voor de

handel in de waren waarvoor het merk is ingeschreven) wanneer
de feitenrechter vaststelt dat het merk of het overeenstemmend

teken niet voor waren wordt gebruikt (in die zin dat het op

de betrokken waren, 0p de verpakking daarvan of op bijhorende

etiketten niet wordt aangebracht).

We hebben de toegevoegde tekstdelen tussen haakjes
gezet en onderstreept.

Aldus komt te blijken dat eiseres fTeitelijke om-
standigheden toevoegt die het gerecht dat de vraag stelt,
niet als vaststaand aangeeft. De aldus gewijzigde vraag is
beperkter dan de vraag die door het Hof van Cassatie wordt
gesteld. '

Ik meen dat het Benelux Gerechtshof zulke beperking

niet mag aanvaarden.

De vraag, zoals het Hof van Cassatie ze heeft ge-
steld, 1is duidelijk. De interpretatie van artikel 13,A,1°
moet worden gegeven aan de hand van de feitelijke omstandig-
heden die in de vraaq worden vermeld en die volstaan om de

draagwijdte van de vraag te bepalen.



Luidens artikel 13,A kan de merkhcuder zich op gron:
van zijn vitsluitend recht verzetten tegen : 1° elk gebruik
dat van dat merk of van een overeenstemmend texen wordt ge-
maakt voor de waren, waarvoor het merk 1s 1ngeschreven of

voor gelijksoortige waren ;2° L.

Ten deze blijkt uit de vraagq
1) dat het merk of het overeenstemmend teken door een derde
als handelsbenaming wordt gebruikt ;
2) dat het merk of het overeenstemmend teken niet voor waren

worcdt gebruikz.

Kan de merkhouder zich 0p grend van artikel 13,A,1°

tegen het gebruik van het merk als handelsberaring verzetten

De opvattingen die men zowel 1n de recntsleer als
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rechtspraak vindgt civergersen in dit opzichs sterk,

van artikel 13,A,1° tagen het gebrulk door een derde van het
merx als handelsnaam Yan verzetien. Anderen z:7n integendeel

van mening dat dit verzet uitsluitend op arzikel 12,A,2° kan



Het verschil is zeer belangrijk. Luidens artikel
13,A,1° kan de depothouder zich verzetten tegen elk gebruik
dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt ge-
maakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of

voor soortgelijke waren.

Wordt die bepaling toegepast, dan kan de depothoude:
zich verzetten, hoewel hij niet eengbehoeft te bewijzen dat
het gebruik hem schade heeft berokkend terwijl de derde zich

niet kan verweren met "geldige redenen".

De bescherming die de merkhouder in dit geval geniet
1s dus zeer efficiént en ruim.

Past men integendeel artikel 13,A,2° toe, dan moet
net gebruik plaatsvinden onder zodanige omstandigheden dat
aan de merkhouder schade kan worden toegebracht. De derde
gebruiker kan evenwel bewijzen dat hij geldige redenen heeft
om van het merk of van een overeenstemmend teken in het eco-

nomisch verkeer gebruik te maken.

In die stelling is de bescherming van de merkhouder
dus beperkt, in de zin dat hij enkel mag optreden voor zover
N1j schade lijdt en hij het gevaar loopt dat de rechter oor-
deelt dat de derde geldige redenen had om van het merk of een
cvereenstemmend teken gebruik te maken.

Het dient niettemin te worden beklemtcend dat uit
de Benelux toelichting bij het Verdrag en de Eenvormige Wet
Op de warenmerken, betreffende artikel 13,A blijkt dat '
"krachtens deze bepaling (...) het uitsluitend recht van een
merkhouder een grotere draagwijdte (heeft) dan volgens de

bestaande nationale wetten het geval 1is,



De bepalingen onder A, onder 1), bekrachtigen de bescherming

die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent. Boven-
dien kan een merkhouder zich volgens het onder A, onder 2)
bepaalde, verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade
toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik plaats

heeft in het economische verkeer en"zonder geldige reden".

Uit die tekst blijkt dus dat de verruiming van de

Eenvormige Wet, in het tweede deel van de bepaling ligt.

Het moet echter worden onderstreept dat de gevallen
die door beide bepalingen in aanmerking komen zeer verschil-
lend zijn. In het geval bedoeld in artikel 13,A,1° moet het
g9aan om een gebruik voor de waren waarvoor he: merk is inge-~
scnreven of voor soortgelijke waren. In het geval bedoeld in
artikel 13,A,2° gaat het om elk ander gebruik, d.w.z. niet

noodzakelijk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

Kan "gebruik maken van een handelsnaam" een gebruik

van een merk opleveren ?

Wat 1s een handelsnaam ? Luidens artikel 1 van de
Nederlandse Handelsnaamwet van 5 juli 1921 zijn de handels-
namen de namen waaronder een onderneming wordt gedreven of
bekend is. Luidens de Franse wet van 24 december 1975 is de
handelsnaam "l'appellation distinctive sous laguelle est

exploité un fonds de commerce" (1).

Uit de Hederlandse doctrine en Jurisprudentie kan
worden afgeleid dat de handelsnaam ter onderscheiding van de
onderneming dient. Het kan echter ook gebeuren dat de han-
delsnaam dient om de orodukten die de onderneming voortbrengt

gewoon te noemen (2).
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Van Lier,

1 entre les dénominations sociales, les noms commerciau
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et les marques, Jur. Comm. Belgique, 187%, IIT, n° 53.

Arkenbout,

Handelsnamen en dienstmerken, n° 2.2.3., p. 15;:

Boekman, De handelsnaam, p. 65.
Decker, La orotection du nom commercial au Luxembourg, BMM. 82/83,

n® 39-435,



Tevens wordt in dit opzicht betoogd dat de onderneming een
subiectief recht op haar naam heeft (1). De gevolgen hiervan

hoeven te dezen niet nader te worden bepaald.

Naar Nederlands recht is het voeren van eens anders
hNandelsnaam niet zonder meer verboden. De wet stelt evenwel
als voorwaarde dat bij het publiek geen verwarring mag plaats-
vinden. Het gevaar voor verwarring is aldus he* criterium dat

op dit gebied in acht wordt genomen (2).

De handelsnaam is steeds een benaming en ontstaat

door gebruik. Hij dient voor de ganse onderneming (3).

Wat is een merk ? Het antwoord op die vraag wordt

meestal gegeven door te wijzen op de functies van het merk.

Een merk is een teken dat dient om de waren van een
onderneming te onderscheiden(4). Hierbij word:t reeds het ver-
band gelegd tussen het merk en een bepaalde onderneming. We

komen hierop later terug.

Behalve die functie, legt men ook nog de klemtoon
00 Twee andere functies, t.w. de aanduiding van een bepaalde
kwaliteit van de voortgebrachte of te koop gestelde waren, en

de reclame voor die waren (5).

Dat verband tussen cnderneming en warenmerk werd

niet steeds op dezeslfde wijze beoordeeld.

In zijn conclusie voor het Benslux Gerechtshof i.z.

Colgate / Bols, schreef hdvocaat-generaal Beraqer (6) :

Boekman, De Nandelsnaam, p. 25,

Concl. A.G. Asser vocr Hooe Raad 8 mesi 1987, MNederl. Jurisor 13988, p.
163, o. 171

Wiickasrt, darenmerken-dienstmerken © een gerelativeerd onderscheid,
R.w. I1S5385/87, kol. 1129

Van MNisuywennogven Helbach, Industriéle eigendom en mededingingsrecht,

7e dr. 1334, nr. B05. p. 275.



Ebis.

(5) Braun, Précis des marques de produits et de service, 2e dr.

, nr. 13 tot
24 Deliége-Sequaris, La protection de 13 marque selon l'article 13,A

de la loi Benelux, Revue droit intellectuel 1879, p. 182 e.v.
(6) Jur. Benelux Gerechtshof 1975/1978, p.17.
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"Maarmate nu evenwel de producent zich is gaan terugtrekken
in de anonimiteit is de functie van het merk als herkomst -
aanduiding naar de achtergrond gedrongen, terwijl de indivi-
dualiserende functie van het merk steeds sterker naar voren
i1s getreden. Het merk is zelfstandiger geworden”. Verwijzend
naar van Nieuwenhoven Helbach, citeerde de heer Berger : "De
anonimiteit van de producent heeft echter wel tot gevolg dat
het merk nog andere functies gaat vervullen, dan ondersehei-
dingsteken voor de van hem afkomstige waren. Het wordt dan
tevens naam voor zijn waar, symbool en garantie voor de door
hem aan de waar gegeven hoedanigheid en drager van de daarvoor

vervorven reputatie en goodwill® (1.

De heer Berger legde nogmaals de klemtocn op die
covatting in zijn conclusie i.z. Turmac /Reynolcds (2) en in
ziin conclusie i.z. Wirigley / Benzon (3) waar hii schreef :
"Het onderscheidend vermogen van een merk is een grotere
rol gaan spelen naarmate de functie van herkomstaanduiding

van het merk naar de achtergrond is aedrongen™”.

Hoewel die zienswijze misschien niet dcor iedereen
wordt gedeeld (4), moet er toch 0p cewezen worden dat het
vaax gebeurt dat er waren z1jn waarvan het merk bii het pu-
oliek goed bekend is, maar waarvan hetzelfde publiek niet
“eel welke cnderneming ze voortorengt. In feite varvult het
merk ten volle de onderscheidende functies doch hoofdzakelijk

wat de kwaliteit van het produkt betreft.

De twee stellingen zijn evenwel verzoenbaar (5), in die
zin dat ze elkaar aanvullen,. Zeer zeker is het eerste doel van
het warenmerk de herkomst van ce waren te bepalen, ook al
blijf+ de voortbrenger in de anonimitei<. Doch benevens die

functie heeft het warenmerk ock een kwaliteitsfunctie die

Evenzeer een belangriike rol speelz. Het merk kan koonlust-
Mleuwenhoven Helhach, loc.cit. nr.435 (druk 1874) en nr. 732
1983,

(2 elux Gerechtshof 1980/1981, D. 37 =2n 38

{33 2lux Gerech*shof 981/i882, p. 35.

{4) 0Cc. Cc1t., n. 11 en 12, nr 14,

{3 2vnnen, Six ans c¢'expérience ce le 1loi uniforne Benelux sur les narques, Journ.
—— >



opwekkend (1) zijn. Nu de verbruiker het merk goed kent en
steeds in verband brengt met een bepaalde kwaliteit van de
produkten die dit merk dragen, zal hij aangelokt worden niet
omdat hij de herkomst kent, doch wel omdat hii het merk waar-
deeTt.

llanneer men echter de rechtspraak van het Hof na-
leest, dan valt het op dat dit College in talriike arresten

de klemtoon heeft gelead op de bepaling van de herkomst van
de waren.

In het arrest van 9 februari 1877 (i.:z. Centra-
farm / Beecham) wordt beslist, "dat het tot de wezenlijke
functie van een individueel merk behoort de consument een
waarborg te bieden voor de identiteit van de waren als af-
komstig van een bepaalde onderneming en de goodwill van de
merknouder te beschermen” (2), en verder "dat een teken
Geacht kan worden het door artikel 1 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®.

Soortgelijke beslissingen zijn te vinden in de
arresten van 9 maart 13977 (3) (Appl.des Gaz / Machine<abriek
Leefeorink) en 19 Januari 1981 (4) (Ferrero / Ritser).

Het arrest van 1 juni 1878 (5) (Mélnlvcke / Satoma)
houdt in : "dat in de door de Hoge Raad gestelde vT-agen met
"overeenstemmen” wordt bedoeld een zodanige Overeesnstemming

dat verwarring omtrent de herkomst van de waren kan ontstaan”,

e S PP
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enelux Gerechtshof 22 mei 1885, Jur. Benelux Cerechtshof 1985,

2clux Gercehtshof 13975/ 1973, n. 23.

elux Gerechtshof 1875/187¢, po. 55.
elux Gercehtshof 1680/1881, =. 59
elux Gerechtshof 197572978, o. 140.
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Ook in de jongste arresten komt dezelfde ziens-
wilize voor : in het arrest van 9 juli 1984 (Nys / Ciba)

" Cer voorxkoming van een mogelijk misverstand bij zijn
y

afnemers omtrent de herkomst van het geleverde ..." (1)

in net arrest van 22 mei 1985 (Lever / Intern. Metals)

"

bij het publiek omtrent de herkomst der waren ver-

¥arrina ontstaat" (2) ; en in net arrest van 23 december
2985 (Unbas / De Laet) : "... door het gebruik en mede

tengevolge van de duur en de omvang daarvan, opvat als een

teken dat de identiteit van de betrokken waar als afkomstia

uit een bepaalde onderneming demonstreert" (3).

Ik wil hieruit hoofdzakelijk afleiden, cdat in de
recntspraak van het Hof kennelijk de klemtoon word+ gelegd
Cp nNet verband dat bestaat *ussen het warenmerk on de onder-

neming die de waren voortbrengt of althans te kgop stelt.

Hieruit blijkt echter ook dat er een wezenlijk

verscnil Is tussen de handelsnaam en het warenmerk.

De handelsnaam duid:t de onderneming san, meestal
afgezien van de aard van gde procdukten diec ze vooTtbrengt of
vernandelt. Dit sluit overigens aan bij de evenaangehaalde
Zienswijze van Advccaat-genreraal derger, nl. de mogelijke ano-
nimiteit van de onderneming ten opzichte van de warenmerken
die ze gebruikt. De naam van cie onderneming staat meer dan

eens los van de gebruikte warenmerken. Warenmerken daaren-

ct

eaen zijn onverbrekeliik mez de orodukten verbonden z1]
¢ienen om die produkten van andere soortqelijke produkten,

voortgebracht door andere ondernemingen, te onderscheiden.

Het blijkt dus dat het gebruik van een handelsnaam

niet hetzelfde doel beooagt als het gebruik van esen warenmerk.
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Misschien is het toch niet van belana ontbloot hier-

bil aan te stippen dat er meer gelijkenis bestaat tussen het

gebruik van een handelsnaam en het gebruik van een dienstmerk,
dan tussen het qebru1k van een handelsnaam en het gebruik van

een warenmerk (1).

Zoals Arkenbout beklemtoont, "komt dit voort uit het
Telt dat een (met een merk beklede) waar,

"individuele®

veel meer dan een
dienst,

een eigen leven pleegt te leiden. Bij

tal van warenmerken is de naam van de producent voor het pu-

bliek zelfs onbekend. Dienstverlening is (in ieder geval in
theorie) veel meer aan de bron van de dienstverrichting vast-
gebakken, en daarmee dus aan de onderneming” (2).

Dit onderscheid doet Nog meer het verschil uitkomen
tussen het gebruik van de handelsnaam en het gebruik van het

warenmerk.

En zo komen we tot de kern van het vraagstuk dat ons

hier bezighoudt.

Valt het gebruik van esen handelsnaam dat overeen-
stemt met een gedeponeerd warenmerk onder de
1°,

toepassing van

artikel 13,A aanhef onder zoals door het Hof van Cassatie

dgevraagd.

Zoals reeds qgezeqd ziin de meningen Clenaangaande

sterk verdeesld.

Een deel van de doctrine is van oordeel dat dit wel
net geval is. Dit is de zienswijze van Braun (3), Van Lier (4)
en Deligge-Séquaris (5).

-
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Arkenbout, loc.cit., p 149/150, nr. 6.2 en 5.3
ed. lcc. p. 149/150.

Braur, loc. cit., nrs 363, 364, p. 282 en 2§83.
Yan Lier, lgec. cir , D. 31 e.v.
Deliége-Ségquaris, lgc cit. , o 179 e.v
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Deze auteurs laten hun standpunt op twee over-
wegingen steunen

De bedoeling van de wetgever was te breken met de
voorheen bestaande nationale wetten die met name in Belgieé
hoofdzakelijk uitgingen van de oneerlijke mededinging of op
merkenbreuk zoals bepaald in de wet van 1 april 18798, art.8.

Luidens die stelling is het de bedoeling van de
wetgever geweest te breken met de vroegere opvatting dat
het merk op de produkten moet worden aangebracht. Die be-
doeling dient tot grondslag zowel van het eerste als van het 2d:
deel van artikel 13,A,lste 1lid. Hieruit leidt men af dat het
orverschillig is of het merk rechtstreeks met betrekking tot

waren wordt gebruikt, dan wel op een andere manier. Met die

stelling wil men de bescherming van het merk zo ruim mogelijk
houden.

In die gedachtengang ocordeelt men echter ook dat

-y

et gebruik van andermans merk alleen dan onder artikel 13,A,1°
valt als er verwarring kan ontstaan hetzii tussen de produkten
als dusdanig hetzij wat hun oorsprong betreft. Elk ander ge-

bruik zou onder toepassing van artikel 13,A,2° vallen (1).

De daartegenoverstaande doctrine is van cordeel dat
net gebruik van een handelsnaam, dat met een warenmerk overeen-
stemt steeds onder artikel 13,A,2° valt. Hier wordt dan hoofd-
zakelijk de klemtoon gelegd op de uitleg van de tekst, te weten
dat de handelsnaam niet dient om de waren, doch enkel om de
ocnderneming te identificeren, terwijl in artikel 13,A,1 sprake

is van gebruik van een merk of een overeenstemmend teken voor

waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke

waren (2). Vermits de handelsnaam niet dient ter aanduiding

—~

[N

no

Beliéce-Séqueris, loc.cit. p. 196.

Yan Nieuwennoven Helbach, loc.cit., nr. 798 p. 375.

Bo_ex=an Hancelsnaam, 0. 115/116.

Gotzen. Van Belgisch naar Benelux merkenrecnht, nr. 100, p.1
Orucker, Bodenhausen, Wichers Hoeth, Kort begrip van het re
Iende de intellectuele eigencem, p. 102.

Arkenbouz, loc. cit. p. 164 e.v.




van waren, kan

aebruik van de

Mevr.

artikel 13,A,1

13.

artikel 13,A,1 niet worden toegepast op het

handelsnaam.

Boekman wijst er vooral op dat toepassing van

op het conflict tussen merk en handelsnaam tot

gevolg zou kunnen hebben dat de handelsnaam moet wijken voor

een merk zelfs als er geen
voor enig ander schadelijk
naam ouder is dan het merk
Om het vraagstuk

willen we even uitgaan van

gevaar voor verwarring bestaat of
effect,
(1).

en zelfs als de handels-

zo scherp mogelijk te omschrijven

volgende voorbeelden

Stel drie ondernemingen

A orecduceert kledingstukken onder het merk gamma (gedeponeerd)

3 produceert kledingstukken onder het merk gamma-bis (ook

Jeceponeerd)

C drijft handel onder de benaming
1)
2)
ofwel : 3) kledingstukken zonder merkaanduiding of alleszins
(2),
andere koopwaren,

gamma en verkoopt :

ofwel kledingstukken van het merk gamma,

ofwel kledinastukken van het merk upsilon,

niet van het merk gamma

ofwel 4) bvb. vleeswaren.

Toepassing van de twee stellingen

le stelling.

A en B verhandelen dezelfde produkten. De rechter
zal moeten uitmaken of de merken gamma en gamma-bis overeen-
stemmend zijn. Hiji past daarvoor de uitleg toe die in het

arrest Jullien van 20 mei 1983 werc gegeven (2.

Handelsnaam, o. 118
deval benandeld cCoor ge Rechtbank van kaophandel te Gent van
T1 1873, Belg. 8echtspr. in handelszaken 19723, p. 83.

40,
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Het gaat immers om waren waarvoor de merken zijn
ingeschreven. Het woord "overeenstemmend" slaat in dit geval
0o het begrip merk. Het is dus ten aanzien van de merken dat

men oordeelt of ze al dan niet overeenstemmend zijn.

Wat nu de vernouding A - C betreft, bestaat er
alleszins wat het merk zelf op de produkten betreft geen
nabootsing.

In de eerste stelling echter beslist men dat nu
handelsnaam gelijkstaat met merk, er gebruik plaats vindt van
een overeenstemmend teken voor waren waarvoor het merk is inge-
schreven.

Dit geldt dan alleszins in de eerste drie onderstel-
lingen (ofwel 1, 2 en 3).

Het is dus artikel 13,A, 1° dat zal wcecrden toegepast.
Onderneming A mag zich tegen het gebruik van de handelsnaam
"gamma" verzetten en hoeft geen bewijs te leveren van enig

naceel. Onderneming C mag ook geen geldige reden inroepen.
Evenwel in de vierde onderstelling ("ofwel 4™y,
Gaat het niet om dezelfde waren en is dus artikel 13,A,2°

toepasselijk.

2e stelling.

Zelfde opnlossing als in de eerste stelling wat de
verhouding A - B betreft.

Wat de verhouding & - ¢ aangaat, 1s de handelsnaam
Geen overeenstemmend teken in de zin van artikel 13,A,1°, nu
het niet dient om de waren aan te duiden. In de oncderstellin-
3en 2 en 3 dragen de produkten ofwel angere mevtken ofwel geen

merk.
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Het is dus cen ander gebruik dan hot gebruik van
het merk of van een overeenstemmend teken.

Derhalve moet in dit geval onderneme= A het bewiis
leveren dat het gebruik van z13in merk als handelsnaam hem
schade berokkent, doch kan_ondernemer C het bewijs leveren
dat hij geldige redenen heeft om die handelsnaam zan te
wenden (artikel 13,A,2°),

In de onderstelling 1 dragen de waren het merk

gamma terwljl de onderneming die ze verhandelt ook die naam
draeagt.

In dit geval kan men wellicht niet aanvoeren dat er
merkinbreuk bestaat. Niettemin zou de merkhouder mogen be-
wijzen dat net gebruik van het merk als handelsnaam hem schad:
berokkent en zou hij dus, ook in de tweede stelling, zich op

grond van artikel 13,A,2° hiertegen mogen verzetten.

Het woordteken gamma wordt dus én als merk én als
handelsnaam gebruikt.

Mag men nu beslissen dat onderneming C it woordte-
ken ook gebruikt voor de waren, waarvoor het warenmerk werd
cedeponeerd, of cdient het enkel voor de aanduiding van de

onderneming ?

In de eerste stelling wordt de klemtoon gelegd op
de overweging dat oncerneming C dezelfde waren als merkhouder
A verhandelt. Daaruit wordt afgeleid dat het gaat om een

cebruik van het teken in de zin van artikel 13,A,1°,

In de tweede stelling wordt onderstreept dat het
o)

o]
a
(4]
H

neming te onderscneiden en dus
niet dient voor de waren die verhandeld worden. Het gaat
Cus niet om het gebruik van he* zeken in de zin van artikel

, zoals bedoeld in artikel

Tot zover de bespreking van het voorboeld.
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Het Benelux Gerechtshof had reeds menigmaal de gele-
genheld de draagwijdte van artikel 13,A te bepalen, en in
het bijzonder in de arresten van 29 Juni 1982 i.z. Hagens
transporten - Jacobs / Niemeyer, van 2 februari 1983 i.z.
Research Specialities for laboratories / Chrompack , en van

/

9 Jjuli 1984 i.z. Nys / Ciba-Geigy (1).

In de zaak Hagens / Niemeyer had de Hoge Raad ge-

vraagd of onder "gebruik van het merk of van een overeenstem-

mend teken", in deze bepaling (t.w. artikel 13,A) zijn te be-

grijpen handelingen van de vervoerders die, van het merk of
van een overeenstemmend teken voorziene waren, vervoert en

aflevert. De klemtoon lag hier op het woord "gebruik".

Het Benelux Gerechtshof heeft hierop geantwoord "dat
ult de strekking van voormelde wetsbepaling valt af te leiden

dat Onder "gebruik van het merk of van een overeenstemmend

teken" in de zin van die bepaling moet worden verstaan het

zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter

bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of dien-

sten dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming".

In het arrest van 9 juli 1984 heeft het Hof nader
bepaald dat"” voormelde omschrijving niet dient te worden
opgevat als een uitputtende definitie van merkaebruik waarte-
gen de merkhouder zich op grond van zijn vuvitsluitend recht
kan verzetten :"

;
"dat die omschrijving er immers in sommige gevallen
toe zou kunnen leiden dat degene die zich in het economisch
verkeer zonder geldige reden van een ander merk of van een
daarmede overeenstemmend teken bedient onder zodanige omstan-

digheden dat daardoor aan de houder van het merk schade kan

Jur.

B8enelux Gerechtshof 1981/198°2

» 2. 40 ; 1983, p. 1 ; 1984, p.1.
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worden toegebracht, niettemin het verwijt van een merkinbreuk
zou kunnen ontgaan door aannemelijk te maken dat hij dusdoende
niet beoogt de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten
te bevorderen, wat zou betekenen dat door meerbedoelde om-
schrijving met name aan de in artikel 13,A, eerste l1id onder

2 neergelegde bescherming van de merkhouder een beperking zou
zijn gesteld die in de tekst van die bepaling geen steun vindt

hetgeen niet kan worden aanvaard :",

¥

U hebt eraan toegevoegd : "dat voormelde omschrijvin
(d.i. de omschrijving van het arrest van 29 juni 1982) daarom
aldus moet worden opgevat dat voor de toepassing van artikel
13,A,eerste 1lid, onder 1 de woorden "gebruik vcor de waren"”,
zien op het zich van een merk of teken bhedienen met betrekking.
tot de eigen waren, terwijl voor de toepassing van het in dit
artikel, onder 2, bepaalde onder "elk ander gebruik" moet wor-
den verstaan zich van een merk of teken bedienen "in het eco-

nomisch verkeer" in de zin van deze bepaling.

In dit laatste geval moet het gebruik niet tot doel
hebben de afzet van eigen goederen te bevorderen. Hieruit hebt
U afgeleid dat de geneesheer die 0p een recept een farmaceu-
tisch produkt aanduidt, daardoor van het merk van dat p;odukt
in het economisch verkeer wel gebruik maakt in de zin van arti-
kel 13,A,2°.

U hebt dan verder het begrip "gebruik® uitgelegd
&t wie bij aflevering van zijn eigen, aan die van de merk-
hcouder gelijksoortige waren ,het merk van de merkhouder uit-
drukkelijk, schriftelijk of mondeling bezigt en daardoor bij
zi1n 'afnemer de onjwiste indruk wekt dat het geleverde van de
merkhouder afkomstig is, zich aan merkinbreuk schuldig maakt,
immers van het merk gebruik maakt voor socrtgeliike waren in

de zin van artikel 13,A,1.
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Die zienswijze werd nog verduidelijkt wanneer het
Hof verder oordeelt : "... wanneer in een dergelijk geval
degene die aflevert, weliswaar het merk van de merkhouder niet
uitdrukkelijk bezigt maar, ofschoon hij weet of behoort te
weten dat zijn afnemer op grond van andere omstandigheden zal
menen dat het geleverde van de merkhouder afkomstig is, nalaat
de onjuiste indruk tegen te gaan door mede te delen of anders-

zins duidelijk te maken dat hij een andere waar aflevert”.

Die vuitleg sluit aan bij wat reeds werd ulteengezet
in verband met de functie van de warenmerken. De warenmerken
moeten een onderscheidend vermogen hebben. De eis van het on-
derscheidend vermogen strekt ertoe de identiteit van de waren
waarveor het merk is gedeponeerd als afkomstig van een bepaal-
de onderneming, genoegzaam te demonstreren. Een als warenmerk
gebruikt teken heeft voldoende oncderscheidend vermogen indien
het 0o zodanige wijze de herkomst van de waren demonstreert da-
het de wezenlijke functies van een individueel merk vermag te
vervullen (1).

Als een ondernemer gebruik maak+t van andermans merk
0of van een overeenstemmend teken, met betrekking tot of ter
bevordering van zijn eigen waren die evenwel ook de waren zijn
waarvoor het merk is ingeschreven of alleszins soortgelijke
waren, dan moet de titularis van het merk zich hiertegen kun-
nen verzetten.

De wet waarborgt in dit geval een onvoorwaardelijke
bescherming van de merkhouder. Dit is het doel cdat met artikel

13,A,1° wordt nagestreefd.

Wanneer nu esen ondernemer een gedeponeerd warenmerk

of een met het merk overeenstemmend teken als handelsnaam

o]
(0
o

-
PS

ikt, maak:t hij dan gebruik van dat teken in de zin van

—~

(359

~

Tebruari 1977, Jur. Benelux Gerechtshoi 1875/1979, p. 33;
ianuari 1981, ibid 1880/1881, p. 73 : Arkenbout, loc. cit.
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Er is alleszins één gebruik van het merk of van een

ocvercenstemmend teken.

Gebruikt hij die naam om de afzet van zijn eigen
handelswaren te bevorderen en kan dat gebruik bii zijn afnemer
de oniuiste indruk wekken dat het geleverde van de merkhouder

afkomstig is ?

Wat dit laatste betref:f zou zulks alleen kunnen ge-
beuren als het gaat om waren waarvoor het merk is ingeschreven
cf om soortgelijke waren.

Ik meen hierbij drie gevallen te moeten onderschei-
den : het kan ziin dat de ondernemer weliswaar scortgelijke
waren verhandelt, doch dat op die waren een ander merk gehecht
is, zodat er bij de afnemer geen twijfel kan bestaan omtrent

de herkomst van de gekochte waren.

Het kan ook zijn, zoals in het reeds besproken voor-

beeld, dat er op de verkochte waren geen merk wordt aangebrach-

Het kan eveneens voorkomen dat de ondernemer uitslui
tend waren verkoopot van het merk waarvan ziin onderneming ook

de naam draaqt.

Terwijl er in dit laatste geval wellicht geen eigen-
lijke merkinbreuk plaatsvindt, hoewel de merkhouder zich in
dit geval ook tegen net gebruik van de handelsnaam zou
kunnen verzetten, wordt er in het eerste geval klsarblijkelijk
geen gebruik van het merk gemaakt voor de waren vaarvoor het
merk 1s ingeschreven, vermits op de verkochte waren een ander
merk 1s aangebracht. In het tweede geval echter moet wel wor-
den toegegeven dat het vraagstuk veel neteliger is . Men kan
zich moeilijk van de indruk ontdoen dat hier alles in het werk

vwordt cesteld om bij de afnemer de mening te wekken dat de

coederen van de merkhouder afkomstig zijn. De vraag blijft ever
wel open oI het gaat om een 2ebruik van het mertk voor de waren
¥2arvoor nhet merk is inaeschreven. De warten worden nie< onder

¢at merx vernandeld. Het agebruik van het merk arirint enkel
olaats ter aanduiding van de eiqen ondernemina (zoals het Hof

dit reeds verklaard heeft in het arrets van 28 uni 1982).
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Ik meen dat daar de grens ligt.

Als men het geval van de apotheker, - dat behandeld
werd in het arrest van 9 juli 1984 - vergelijkt met dat van
de ondernemer die de handelsnaam gebruikt,dan valt het op dat
de patiént bij de apotheker komt met het ocgmerk een produkt
van een bepaald merk te verkrijgen, terwijl de apotheker hem
een soortgelijk produkt levert y doch de afnemer niet ver-
wittigt dat hij een produkt van een ander merk afgeeft. Het
Hof heeft toen beslist dat er merkinbreuk in de zin van arti-
kel 13,A,1° plaatsvindt. Er is dus gebruik van het merk voor
soortgelijke waren.

In het geval van de handelsnaam wordt het merk niet
voor de waren gebruikt, hoewel uiteindelijk de uvitslag mis-
schien dezelfde kan zijn, d.w.z. dat D1] de ainemers de indruk
verwekt wordt dat de verhandelde waren van de merkhouder afkom-

stig zijn.

Het spreekt echter van zelf dat indien de handelaar
die aldus als handelsnaam hetzelfde woordteken als merk ge-
bruikt en tevens op een of nadere manier zZ1jn waren aanprijst
om te doen geloven dat ze van de merkhouder afkomstig zijn
terwijl zulks niet het geval is, er wellich<* sprake kan zijn
van merkinbreuk in de zin van artikel 13,A,1°. Doch dan gaat
het niet meer om het gebruik van het woordmerk als handelsnaam,

c¢och om een gebruik voor de waren zelve.

Uit dit alles blijkt nu dat het gebruik van een
woorcdmerk of van een overeenstemmend teken als handelsnaam niet

noodzakelijk een merkinbreuk uitmaakt.
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Als men oordeelt dat dit gebruik onder de toepassing
valt van artikel 13,A,1°, dan betekent zulks dat de merkhouder
in elk geval het recht zou hebben zich tegen het gebruik te
verzetten, zelfs indien dat gebruik hem geen enkele schade
kan berokkenen en zelfs wanneer zou vaststaan dat de onderneme
die de handelsnaam gebruikt er zZ0rg voor draagt duidelijk te
maken dat zijn koopwaren niet van de merkhouder afkomstig zijn

zodat er bij het publiek geen twijfel in dat verband kan be-
staan.

Een dergelijke uitleg lijkt mij niet alleen overdre-
ven, doch vooral niet in Overeenstemming met de bedoeling van
de wetgever. Als er in de wet sprake is van "gebruik van het
merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven" , dan
wordt zeer duidelijk het verband tussen beide gelegd. Dat is

niet noodzakelijk het geval bij het aanwenden van de handels-
naam.

Overigens heeft de wetgever de bescherming van de
merkhouder in dit laatste verband in aanmerking genomen, waar
er in artikel 13,A,2° sprake is van een ander gebruik van het
merk in het economisch verkeer. Het spreekt van zelf dat het
gebruik van het merk als handelsnaam, een gebruik in de zin
van voormelde wetsbepaling oplevert. Doch in di+ geval zal de
merkhouder het bewijs moeten leveren dat hij door dat gebruik
schacde lijdt en zal de ondernemer die de handelsnaam aanwendt
het bewijs mogen leversn dat hij niettemin daartoe geldige
Tedenen heeft.

Ik ben derhalve van oordeel dat hoe het ook zij,
het gebruik van een ingeschreven merk of van een overeenstem-
mend teken als handelsbenaming niet onder artikel 13,A,1° valt.
i1t gceldt dus ook als de titularis van de hancelisnaam handel

driift in dezelfde waren als de merknouder, zowel als die wa-

H

€n geen merk cragen als wanneer zij een ande- nmerk dragen.
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De stfenge regel van artikel 13,A,1° nast niet in
dit geval. De regel moet behouden blijven voor ce eigenlijke
merkinbreuken. Een uitbreiding van die regel *tot de handels-
naam zou tot qgevolg hebhen dat in cen recks cevallen, die
klaarblijkelijk geen merkinbreuken uitmaken, ce merkhouder

onmeedogend zou kunnen optreden.

Zulke overdreven gevolgen kunnen voorkomen worden
bij de toepassing van artikel 13,A,2°. Die bepaling biedt een
even afdoende bescherming, doch met meer omzichtigheid, doorde
ze aan de rechter een voldoende beoordelingsmogelijkheid laat.
indien de ondernemer ecn nandelsnaam gebruikt die in feite var
dicn aard is dat hij net publieck in VErwWarring kan brengen om-

trent de herkomst van ce waren of die het kooolusteffect van
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net merk kan verzwakken, dan zal nij he= gedruilt van de han-

celsnaam verhieden. Meer hoeft niet +e ageb
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or wijzen dat hot vraagstuk van de handelsnaam cok van belanq

Cet het niet bhij de vraag wordt betrokken,
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15 01) dienstmerken.
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Toen het arrest van 29 Juni 1982 we-c¢ gewezen vielen

Ce diensten nog nist sncer de t0epassing van ges 3.M.u.

, dit
w1l zeggen dat de dienstmerten niet de bescherming konden

cnmerxen door die wes was tot stand

Hieruit volgde dat, 1in die tijd, wannce- het teken

werd gebruikt voor diensten die meestal verschild

(]

n van de
waren die onder het gedeponeerd merk werden hbeksn

Q.

gemaakt
117k enkel onder de toepassing van artikel
o6n vallen. De merknouder kon zacn dus =cgen dat

cccr schade leed,

S° Teden voOr Cat zesTuik «on doen gelde
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€meenscnagpeliike memgoris van toelichting hii nma= oroteocel
©¥llziging van cde eenvormige Beneluxwet op de wzTenmerken,
sten, p. 84 -
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Sinds de inwerkingtreding van het protocol dat de
B.M.W. ook op de diensten toepasselijk maakte, 1s het vraag-
stuk dat met de handelsnaam verband houdt eveneens van belang

geworden en misschien zelfs acuter dan wat de warenmerken
betreft.

Er bestaat immers meer dan eens een grote overeen-
stamming tussen de handelsnaam en de diensten die gepresteerd
worden(1). Zoals Arkenbout onderstreept is dienstverlening vee
meer aan de bron van de dienstverrichting en daarmee dus aan
de onderneming vastgebakken. Anonimiteit van de onderneming
zoals dit wel het geval kan zijn voaor de warenmerken, zal zich

haast niet voordoen met de dienstmerken.

Dit brengt dan mee dat wanncer cen dienstmerk werd
gedeponeerd, het gebruiken van een handelsnaam die met het
dienstmerk cvereenstemt, zou kunnen worden becordeeld als een
gebruik met betrekking tot de dienstverlening. Wat betekent
cat de merkhouder zich tegen dat gebruik als handelsnaam zoOuU
mogen verzetten. Hier ook kan het vraagstuk dat te dezen
werd behandeld aan de dagorde komen. De ¢draagwijdte van de
bepaling van artikel 13,A blijkt voor de dienstmerken aldus
nog van groter belang dan voor de warenmerken, waarbij het
aedruik van de handelsnaam voor soortgelijke waren als voor

het gedeponeerd merk alleszins niet zo vaak zal voorkomen.

Ik kom zodoende tot het besluit dat artikel 13,A,1°
niet toepasselijk is cp net gebruik van een warenmerk als handels-
denaming. In dat geval echter zou dit gebruik door de merk-
nouder mogen bestreden worden op grond van artikel 13,A,2°,

doch evenwel binnen de perken die deze wetsbepaling stelt.

Arkenbouz, loc. cit. p. 150 ; Boekman, Het cienszmerk naast de handels
————————e ™ o — T ——————— !

naam, B.l.c. 1987, p. 195 ; zie oo% Boekman, Als het handelsmerk komt
noe ziwt net dan met de handelsnazam, 2.I.E. 1885, n. 150 e.v.
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Deze vuitleg eerbiedigt de bedoeling van de wetgever
om aan de merkhouder een zeer uitgebreide bescherming te waar-
borgen. Zij is in overeenstemming met de uitleg die het Hof
reeds heeft gegeven zowel wat betreft de functie van het wa-
renmerk als wat de draagwijdte van de bepaling van artikel
13,A betreft.

Ik stel derhalve het Hof voor op de gestelde vraag
te antwoorden dat wanneer een ondernemer, een merk als
nandelsbenaming gebruikt, dit gebruik niet onder toepassing
van artikel 13,A,1° valt.

Dit besluit dat een algemene strekking heeft geldt uiteraard
a fortiori wanneer het merkteken niet voor waren wordt ge-
bruikt.

/Mafw,//zqﬂ
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