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1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE ZAAK
1.1. Het verwijzingsarrest' (ro. 3.1.) is - deels veronaerstellenderwijs - uitgegaan van de hiema
samengevatte feiten.

1.2. Beaphar produceert sedert 1985 hartvormige gisttabletten voor huisdieren. Op 22 oktober
1985 heeft zij het vormmerk “hart” gedeponeerd voor met name gistsnoepjes voor honden en
katten. Zij verkoopt de door haar geproduceerde hartvormige gisttabletten onder eigen woord- of
beeldmerken aan dierenwinkels. Haar marktaandeel (voor aldus gedistribueerde gisttabletten?)
bedraagt, volgens haar stellingen, rond de 50%. Tevens verkopen supermmarkten en Hema-
warenhuizen door Beaphar geproduceerde hartvormige gistbrokjes onder andere aanduiding. Op
de verpakking van laatstbedoeide waren wordt niet op enigeriei wijze naar Beaphar verwezen.

Beaphar heeft concurrenten die niet van haar afkomstige hartvormige gisttabletten op de
Nederiandse markt hebben gebracht, naar zij heeft gesteld, in rechte aangesproken. Dat zou
steeds op de een of andere wijze tot beéindiging van het gebruik of tot overeenstemming hebben
geleid.

1.3. Nederma fabriceert onder meer hartvormige gisttabletten voor katten. Zulke tabletten
worden in Duitsiand door een Duitse ondememing onder de naam Herzis op de markt gebracht.

1.4. Beaphar heeft Nederma gesommeerd ieder gebruik van het vormmerk “hart” te staken. Ver-
volgens heeft Nederma de onderhavige procedure aangespannen.

Nederma heeft op verschiliende gronden nietigverklarinQ alsmede vervallenverklaring van
het depot van het vormmerk van Beaphar gevorderd. Voorts heeft zij een verklaring van recht
gevraagd, onder meer inhoudend dat zij door het produceren, verhandelen en exporteren van
hartvormige gisttabletten geen inbreuk maakt op het beeldmerk van Beaphar.

in reconventie heeft Beaphar onder meer gevorderd dat aan Nederma ieder gebruik van de
hartvorm voor diervoeders zou worden verboden.

1.5. De rechtbank te Zutphen heeft de vorderingen van Nederma afgewezen en de genoemde
reconventionele vordering van Beaphar toegewezen.

In appel heeft het gerechtshof te Amhem het vonnis van de rechtbank gedeeltelijk bekrach-
tigd. Het heeft evenwel voor recht verklaard dat Nederma door het produceren, verhandelen of
exporteren van hartvormige gisttabletten geen inbreuk maakt op het vormmerk van Beaphar. Het
hof heeft de reconventionele vordering van Beaphar alsnog afgewezen.

1.6. Van dit arrest is Beaphar in cassatie gekomen. Dat heeft geleid tot het verwijzingsarrest
waarin de Hoge Raad het BenGH heeft verzocht uitspraak te doen over de hiema te noemen
vragen van uitleg van de Benelux Merkenwet (BMW).

1. HR 29 maart 1996, RvdW 1996, 79.
2. Vgl. pleitnotities voor BenGH namens Beaphar, nr. 9, p. 5.



HET GEDING VOOR HET BENGH
De door de Hoge Raad gestelde vragen van uitleg luiden als volgt:

“1(a) Wanneer in het kader van de vraag of sprake is van inbreuk op een vormmerk,
de beschermingsomvang van dat merk moet worden bepaald aan de hand van zijn
onderscheidend vermogen, en zich de situatie voordoet dat de houder van dat vorm-
merk de door hem in die vorm geproduceerde waren onder eigen woord- en beeldmerk
in het verkeer brengt en daarnaast andere marktdeeinemers heeft toegestaan om van
hen afkomstige soortgeiijke waren met gebruikmaking van dezeifde vorm in het ver-
keer te brengen, doch met andere benaming(en) en/of met een eigen woord- en/of
beeldmerk en met vermelding van hun eigen onderneming, moet dan worden aangeno-
men dat dat vormmerk aan onderscheidend vermogen heeft ingeboet of dat dit onder-
scheidend vermogen verloren is gegaan op de grond dat die vorm het publiek niet -
meer — instaat stelt de waar als afkomstig van de onderneming van de merkhouder,
althans van één bepaalde onderneming te herkennen?

1(b) Moet, indien vraag 1(a) bevestigend dient te worden beantwoord, in een
situatie als in die vraag omschreven worden aangenomen dat dat verlies aan onder-
scheidend vermogen vait toe te rekenen aan het toedoen of nalaten van de houder van
het merk en dat, 2o het verlies aan onderscheidend vermogen van voidoende betekenis
is, de houder van het merk zijn concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn recht
kan beletten van dezeifde vorm gebruik te maken? Maakt het daarbij verschil of de
merkhouder concurrenten die zonder zijn toestemming soortgelijke waren met gebruik-
making van dezelfde vorm in het verkeer brengen, in rechte aanspreekt?

1{¢) Moet, bij bevestigende beantwoording van de voorafgaande vragen, worden
aangenomen dat het verlies van onderscheidend vermogen van het vormmerk van
zodanige betekenis is, dat de houder van het merk zijn concurrenten niet (meer) met
een beroep op zijn recht kan beletten van dezeifde vorm gebruik te maken, ook wan-
neer een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder geproduceerde en
onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waren wel zal herkennen
als afkomstig van de onderneming van de merkhouder althans als afkomstig van één
bepaalde onderneming, waarbij opmerking verdient dat, naar Beaphar heeft gesteld,
haar aandeel in de markt van hartvormige gisttabletten meer dan 5§0% bedraagt?

2(a) Heeft art. 5, aanhef en onder 4°, BMW uitsluitend betrekking op woordmerken,
of ook op vormmerken?

2(b) Is voor verval van het recht van merk als bedoeld in art. 5, aanhef en onder 4°,
BMW vereist dat het betrokken teken de (meest) gebruikelijke aanduiding van de waar
is geworden, of is voldoende dat het teken enigszins gebruikelijk, althans gebruikelijk
is geworden, zonder dat daaraan in de weg behoetft te staan dat het product 66k (in
belangrijke mate) met andere tekens (in dit geval: in andere vormen) op de markt wordt
gebracht?”

2.2. Elk van beide partijen heeft het BenGH een memorie en een nadere memorie gezonden en

vervolgens voor uw Hof mondeling doen pleiten.
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3.1.

VRAGEN IN VERBAND MET DE EUROPESE MERKENRICHTLIUN (RICHTLIJN 89/104/EEG)

De nationale merkenwetten van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (waaron-
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der de BMW) moesten worden aangepast ingevoige een richtlijn van de Raad van de EG®. Deze
aanpassing had op 31 december 1992 haar beslag moeten krijgen, maar die datum is in de
Benelux-landen niet gehaald.

Wel is op 15 december 1992 een protocol tot wijziging van de BMW vastgesteld, welk
protocol 0.m. aanpassing aan de genoemde richtlijn moest bewerkstelligen*. Dit protocol is op 1
januari 1996 in werking getreden.

3.2. Voor zover bepalingen in de BMW strekken tot uitvoering van deze richtiijn, moeten zij
overeenkomstig de richtlijn worden uitgelegd. Daarbij gaat het niet alleen om bepalingen die zijn
ingevoerd of gewijzigd ingevolge het genoemde protocol, maar ook om bepalingen die ongewijzigd
konden blijven omdat zij tevoren al in overeenstemming met de richtlijn waren.

Vragen van interpretatie met betrekking tot bepalingen die in deze ruime zin® dienen tot uit-
voering van de richtlijn impliceren vragen van uitleg van de richtlijn. Uitleg van Europees recht is
opgedragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG)G. Rechterlijke
instanties van de lid-staten van de EG kunnen of moeten, indien zij een beslissing over een vraag
van Europees gemeenschapsrecht, waaronder een vraag van uitleg van een richtlijn, noodzakelijk
achten voor het doen van een uitspraak, het HvJEG daarover een prejudiciéle beslissing vragen’.

Zulk een prejudiciéle beslissing zal aangeven wat de juiste uitleg van de betrokken richtlijn-
bepaling is. Daaruit kan hetzij voortvioeien hoe het recht van de lid-staten tot uitvoering van die
richtlijn moet worden uitgelegd, hetzij dat de wijze van uitvoering niet in overeenstemming met de
richtlijn is.

3.3. In de onderhavige zaak heeft Nederma verdedigd dat het BenGH een prejudiciéle beslissing
aan het HvJEG zou moeten vragen®. Beaphar heeft dit bestreden®.

3.4. De beslissing over deze kwestie hangt af van het antwoord op een aantal vo6rvragen, met
name:

a. is het BenGH bevoegd een prejudiciéle beslissing aan het HVJEG te vragen?

b. doet zich een interpretatievraag voor die als een vraag van uitleg van de richtiijn te beschou-
wen is (m.a.w.: vallen de door de HR aan het BenGH gestelde vragen binnen het door de richtlijn
geharmoniseerde gebied?) en, zo ja, is het antwoord op die vraag uit de rechtspraak van het
HvJEG af te leiden, dan wel zo duidelijk dat daarover in redelijkheid geen twijfel kan bestaan?

c. leiden temporele factoren, in samenhang met overwegingen van overgangsrecht ertoe, de
richtlijn voor de in deze zaak gestelde vragen, of voor sommige daarvan, buiten beschouwing te
laten?

3. Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-
Staten (89/104/EEG), PbEG van 11 febr. 1989, L 40/1, ed. S & J 47 (aanv. 1992), p. 506.

4. Trb. 1993, nr. 12.

5. De raadsman van Nederma (memorie aan het BenGH, § 11, p. 5) spreekt over bepalingen die zich bevinden op
het door de richtlijn geharmoniseerde gebied.

6. Art. 164 van het EG-verdrag.

7. Art. 177 van het EG-verdrag.

8. Als noot 5, § 16, p. 8.

9. Nader memorie aan het BenGH, passim, met conclusie in § 34, p. 10.



3.6. Ada
3.5.1. Voor een bevestigende beantwoording van vraag a is steun te vinden in de literatuur.

In de eerste plaats noem ik het gezaghebbende handboek van Von der Groeben c.s.'”’, dat
zonder meer een bevestigend antwoord geeft.

Een dergelijk antwoord vindt men ook bij Wichers Hoeth' en Schermers/Waelbroeck'. Snij-
ders/Ynzonides/Meijer™ stellen dat de nationale rechter de zaak eerst voor dient te leggen aan het
HvJEG en pas daama eventueel aan het BenGH. Als een uitlegvraag aan het BenGH is voorge-
legd ter zake waarvan ook het HvJG bevoegd is, zal volgens de auteurs het BenGH zijn uitspraak
moeten opschorten en aan dit laatste Hof een prejudiciéle besiissing moeten vragen.

Lenaerts en Arts zijn van mening dat intemationale rechtscolleges niet het recht hebben
prejudiciéle vragen aan het HVJEG te stelien, hetgeen volgens hen in beginsel ook geldt voor het
BenGH. Zij menen dat de nationale rechter na de prejudiciéle beslissing van het BenGH het recht
heeft verdere vragen te stellen aan het HVJEG™

3.5.2. Aanhakend bij mijn conclusie in de zaak Benz/Haze'® zou ik er de aandacht op willen ves-
tigen dat het de bedoeling van art. 177 van het EG-verdrag is de uniforme uitleg en toepassing
van het gemeenschapsrecht, waaronder richtlijnen, te waarborgen. Ten opzichte van de Europese
Gemeenschap en van de uniforme uitieg en toepassing van haar rechtsregels is niet relevant of
een nationale rechter van één lid-staat een nationale wet van die lid-staat richtlijnconform uitlegt
en daarbij op een interpretatievraag van die richtlijn zelf stuit, dan wel of dat het geval is bij een in-
stelling als het Benelux Gerechtshof bij de uitieg'van een gezamenlijke rechtsregel van enkele EG
lid-staten, nl. de Benelux-staten; van zulk een gezamenlijke rechtsregel is de BMW een voorbeeld.

Men kan, anders gezegd, volhouden dat het BenGH ten opzichte van de Europese Gemeen-
schap en haar instellingen een nationale rechterlijke instantie is, zij het één van drie lid-staten
gemeenschappelijk .

3.5.3. Overigens is de vraag of het BenGH “rechteriijke instantie van een der Lid-Staten”, of wel
een “nationale rechterlijke instantie” (art. 177 EG-verdrag, lid 2, resp. lid 3) is, zelf een vraag van
uitieg van het EG-verdrag.

Het BenGH dat, indien het een nationale réchterlijke instantie in deze zin is, tevens - ten
aanzien van de gebieden waarvoor het rechtsmacht heeft gekregen - de hoogste rechterlijke in-
stantie zou zijn, mag hierover niet zelfstandig oordelen. Het zou over de bevoegdheidsvraag
- expliciet of impliciet - het oordeel van het HvJEG moeten inwinnen'®.

3.5.4. Mijn antwoord op vraag a luidt, gezien het voorgaande bevestigend, zij het met de in
§ 3.5.3. genoemde beperking.

10. Vgl. v.d. Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zurm EWG-Vertrag, 1991, p. 4613 (H. Kruck).
11 L. Wichers Hoeth c.s.,e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 1993, p. 221-222.
12. Judicial protection in the European communities, 1992, p. 384.

13. Nederlands burgerlijk procesrecht, 1883, nr 1065, p. 393.

14, Europees procesrecht, 1995, nr 42, p. 25-26.

15. BenGH 20 dec. 1993, zaak A §2/5, Jur. 1993, 65, NJ 1994, 638, m.nt. DW.F. Verkade.

16. Vgl. Kapteijn/Verioren van Themaat c.s., Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, 1985,
§2.1.2 p. 311).



3.6. Adb
3.6.1. Nederma heeft betoogd dat de door de Hoge Raad aan het BenGH gestelde vragen
(mede) betrekking hebben op het door de richtlijn bestreken terrein (memorie § 14, p. 7). Zij heeft
doen wijzen op de relatie tussen art. 1 BMW en art. 2 van de richtlijn, tussen artt. 5, lid 2, BMW
(art. 5, 4°, oud) en art. 12, lid 2, richtlijn, tussen art. 11 BMW en art. 8 richtlijn en tenslotte tussen
art. 13 BMW en art. 5 richtlijn

Beaphar heeft het bestaan van die relaties niet tegengesproken, doch in tegendeel ook
harerzijds bij herhaling naar de richtlijn verwezen. ‘

Inderdaad vallen die relaties al bij een opperviakkige bestudering op. Er zijn ook wel verschil-
len, bijv. tussen art. 5, lid 2 BMW en art. 12, lid 2, richtlijn, maar ook de vraag naar de betekenis
van die verschillen kan men als een kwestie van uitleg van de richtlijn beschouwen.

3.6.2. in de schaarse jurisprudentie van het HvJEG over richtlijn 89/104/EEG zijn de thans
voorgelegde vragen niet aan de orde geweest.

Er is voorts geen grond aan te nemen dat er sprake zou kunnen zijn van een of meer actes
clairs. De Hoge Raad was dat klaarblijkelijk niet van mening. Uit het feit dat hij'” geen vragen aan
het HVJEG heeft gesteld, kan ook niet worden afgeleid dat de Hoge Raad zou menen dat de
richtlijn over de aan de orde gestelde vragen van uitleg onmiskenbaar duidelijk is. Zou dit wel zo
zijn, dan had de voorlegging van de vragen aan het BenGH geen zin gehad, tenzij wellicht — maar
dat zou zijn aangegeven - pas bij de uitvoering van de richtlijn in de BMW onduidelijkheden zou-
den zijn ontstaan.

3.6.3. Mijn antwoord op vraag b is derhalve wat het eerste gedeeite betreft bevestigend en voor
het tweede gedeelte ontkennend.

3.7. Adc.

3.7.1. Aan het BenGH gestelde vragen van uitleg hebben gewoonlijk, zoals te verwachten is, een
abstract karakter en dat is ook hier het geval. Toch kunnen zij niet losgezien worden van de bo-
demprocedure die aanleiding heeft gegeven tot het stellen van de vragen. Het bodemgeschil moet
worden beslecht. Bij wijziging van de desbetreffende wetgeving komt het er dus op aan door welke
wettelijke regels de bodemprocedure wordt beheerst.

Wanneer in de bodemprocedure een op de toekomst gerichte voorziening wordt gevraagd,
zal het, ook al zou deze door oud recht worden beheerst, in veel gevallen zinvol zijn zich tevens af
te vragen hoe de situatie naar geldend recht is. Het ligt immers voor de hand dat een relevante wij-
ziging van wetgeving zo nodig tot een nieuwe vordering zal leiden, hetzij om een voorziening ais-
nog te geven, dan wel om een gegeven voorziening te wijzigen of in te trekken.

3.7.2. In de onderhavige zaak heeft Beaphar wel een op de toekomst gerichte voorziening ge-
vraagd, ni. dat aan Nederma ieder gebruik van de hartvorm voor diervoeders zou worden verbo-
den. De door de Hoge Raad gestelde vragen hebben daarop echter niet rechtstreeks betrekking.

Of het gerechtshof te Amhem de vordering tot het geven van die voorziening terecht heeft
afgewezen, hangt weliswaar mede af van het antwoord op de aan het BenGH gesteide vragen,

17. Anders dan in de zaak Dior/Evora, HR 20 oktober 1995, Rv.d.W 1995, 212.
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maar deze vragen zijn niet direct op de toelaatbaarheid of gerechtvaardigdheid van die voorzie-
ning gericht. ’

3.7.3. In verband met de totstandkoming en uitvoering van EG-richtlijnen kan men de volgende
tijdvakken onderscheiden:
1. de periode voor de totstandkoming van de richtlijn;
2. de periode waarin een tot stand gekomen richtlijn nog niet door de lid-staten ten uitvoer
behoeft te zijn gelegd,;
3. de periode waarin de richtiijn ten uitvoer moest zijn gelegd, maar dat door de desbetreffende
lid-staat (of -staten) nog niet is;
4. de periode waarin de desbetreffende lid-staat (of -staten) zijn (hun) wetgeving aan de richtlijn
heeft (hebben) aangepast;
Richtlijn 89/104/EEG is tot stand gekomen op 21 december 1988. Op 31 december 1992 had
zij ten uitvoer gelegd moeten zijn. De aanpassing van de BMW aan de richtlijn heeft echter per 1
januari 1996 plaatsgehad.
in de onderhavige zaak heeft Nederma de initiéle dagvaarding uitgebracht op 7 april 1992.
De reconventionele vordering van Beaphar is ingesteld ter zitting (van de rechtbank te Zutphen)
van 21 mei 1992. Beide vorderingen dateren dus uit periode 2.

3.7.4. In de zaak-Champion'® heeft de A-G bij het BenGH Janssens de Bisthoven uiteengezet
dat

“de in het gemeenschapsrecht toepasselijke algemene rechtsbeginselen, met name die van
rechtszekerheid en verbod van terugwerkende kracht, (...) eraan in de weg [staan] dat
rekening wordt gehouden met een richtlijn die niet in het nationale recht is omgezet.”

Die uitspraak had geen algemene strekking, blijkend uit de aanhef van de zin “Gelet op de
aard van de (...) ingestelde vordering”. De beoogde beperking blijkt ook uit de verwijzing in voet-
noot 44 naar de conclusie van A-G Van Gerven bij het arrest-Marieasing van het HVJEG™. Van
Gerven had alleen het oog op de invoering, zonder nationale uitvoeringswet, van een civielrechte-
lijke sanctie zoals nietigheid, niet op richtlijnconforme interpretatie in periode 3, in het aigemeen.

3.7.56. Acht men het moment waarop de bodem;irocedure is ingesteld bepalend (en daarvoor lijkt
hier, nu in de loop van de procedure geen nieuwe feiten zijn aangevoerd, veel te zeggen), dan
geldt voor de onderhavige zaak dat dit in periode 2 is geschied. Bij mijn weten heeft het HVJEG
nooit beslist datdan al een verplichting tot richtlijnconforme interpretatie geldt™.

Die laatste omstandigheid leidt er toe dat geen noodzaak bestaat tot het vragen van een
prejudiciéle beslissing aan het HvJEG. Het zou niet geheel zinloos zijn dit voor een deel van de
gestelde vragen (m.n. die onder nummer 2) toch te doen, gezien de gevoigen van het op die
vragen te geven antwoord voor op de toekomst gerichte voorzieningen, m.n. het door Beaphar ge-
vorderde verbod van gebruik door Nederma van het vormmerk. Partijen zouden daar wel belang bij
hebben, maar daar zou aanzienlijke vertraging in de afdoening van de procedure tegenover staan.

18. BenGH 13 juni 1994, zaak A 92/6, Jur. 1994, p. 16; NJ 1994, 666, m.nt. D.W.F Verkade.

18. HVJEG 13 nov. 1990, zaak C-106/89, Jur. 1890, p. 1-4135 (hier:1-4147), SEW 1992, p. 816, m.nt. CW.A
Timmermans, NJ 1993, 163.

20. Zie ook S. Prechal, Directives in European Community Law, 1995, ih.b., p. 210 e.v.



4. DE VRAGEN ONDER NUMMER 1

4.1.1. Vraag 1(a) heeft betrekking op de situatie waarin een houder van een vormmerk andere
marktdeelnemers toestaat om van hen afkomstige waren met gebruikmaking van dezelfde vorm in
het verkeer te brengen, doch met andere benamingen of een eigen woord- en beeldmerk en met
vermelding van hun eigen ondememing.

De vraag komt er, kort samengevat, op neer of dan moet worden aangenomen dat het vorm-
merk aan onderscheidend vermogen heeft ingeboet of dat dit onderscheidend vermogen verioren
is gegaan op de grond dat die vorm het publiek niet (meer) in staat stelt de waar als afkomstig van
een bepaalde ondememing te herkennen.

4.1.2. De vraag hangt nauw samen met de functie van een (vorm)merk.
Beaphar heeft vooropgesteld®' dat

“naar de huidige opvattingen een merk niet meer primair dient om herkomst van gemerkte
waren uit een bepaalde ondememing aan te duiden. Dat voligt aliereerst uit de tekst van Ar-
tikel 1 van de wet zelf. Immers daarin is sprake van tekens die de waren van een ondemne-
ming kunnen onderscheiden”.

Weliswaar, aldus nog steeds (de raadslieden van) Beaphar heeft het BenGH

“in het arrest-Burberrys 11 overwogen dat een merk geschikt moet zijn om de waar van
soortgelijke waren te onderscheiden. Uw hof heeft echter ook gezegd dat het merk de her-
komst van de waar uit een bepaalde ondememing genoegzaam moet kunnen demonstreren.
(..)

Naar mijn oordeel heeft uw hof daarmee niet tot uitdrukking willen brengen dat het publiek
wanneer het met een merk wordt geconfronteerd zich in het bijzonder realiseert dat een te-
ken uit één welbepaalde ondememing afkomstig is. Zo men het begrip "herkomstteken” toch
zou willen biijven gebruiken, betekent het dat, wanneer het publiek met een merk wordt ge-
confronteerd [het] ervan uit kan gaan dat het uit dezelfde bron komt als de bron waaruit het
product afkomstig was dat men eerder kocht. Het doet er niet toe wie die bron is. Het publiek
weet trouwens over het aigemeen niet wie die bron is.

(...) In de modeme literatuur wordt het standpunt ingenomen dat een merk meer is dan het
simpelweg identificeren van de oorsprong van een product. Een merk stelt de consumenten
in staat om een product te identificeren.(...)"

Die gedachte is in de procedure niet nieuw. Beaphar heeft haar o.m. ook verdedigd in het
cassatiemidde! (subonderdelen 2.1.-2.3.) in de procedure voor de Hoge Raad die tot het verwij-
zingsarrest heeft geleid.

4.1.3. In de procedure voor de Hoge Raad heeft de (toenmalige) AG Koopmans in zijn conclu-
sie?® deze gedachte sterk gerelativeerd. Deze spreekt niet tegen dat het merk vooral als een iden-
tificatie- en communicatiemiddel wordt gezien®. Het merk heeft “aantrekkingskracht” en “kooplust
opwekkend vem;ogen"?-".

“Al deze eigenschappen -heeft-het merk -echter teneinde het -publiek in staat te stellen de
merkdragende producten vanwege hun herkomst van een bepaalde onderneming te onder-
scheiden van andere producten. Zie art. 1 lid 1 BMW. M.a.w. men kan niet (...) het associa-
tief vermogen van het merk zoveel nadruk geven dat dit als het ware wordt losgezongen van
de herkomstfunctie.”

4.1.4. Volgens de rechtspraak van het BenGH is een merk “een teken dat in de eerste plaats dient

21, Pleitnotities voor het BenGH van haar raadslieden, nr. 10ev., p. Sev.

22. Arrest van 16 december 1991, zaak A 90/4, Jur. 1891, p. 16 , NJ 1882, 596, m.nt. D.W.F. Verkade (toevoeging
-M.).

23. Nr. 16, p. 15, RvdW 1896, p. 263.
24. Koopmans verwijst hier naar Gielen-Wichers Hosth, Merkenrecht, 1992, nrs. 1-34, p. 3 e.v.
25. Hier verwijst Koopmans naar BenGH 1 maart 1975, zaak A 74/1 (Claerijn), Jur. 1975-1979, p. 1, NJ 1975, 472.
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om de waren of diensten van een ondememing van de waren of diensten van anderen te onder-
scheiden™. .

Ook volgens de rechtspraak van het HVJEG is de functie van een merk primair het aangeven
van de herkomst?. Richtlijn 89/104/EEG omschrijft “dat de door het ingeschreven merk verieende
bescherming waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarbor-
gen (..)"8

4.1.5. De literatuur uit verschillende Europese landen bevat in het algemeen vergelijkbare func-
tie-aanduidingen®.

Volgens Gielen/Wichers Hoeth evenwel is de herkomstfunctie om verschillende redenen
nauwelijks meer relevant®.

4.1.6. In de situatie die in de vraag is omschreven, hebben de waren dezelfde vorm, maar
verschillende woordmerken of vermeldingen van de ondememing die ze in het verkeer brengt,
althans verhandelt. Die situatie mag men niet op één lijn stelien met die waarin sprake is van een
vaste combinatie van vormmerk en woordmerk®'.

Ook al hebben al deze waren dezelfde herkomst (Beaphar), het publiek kan gemakkelijk den-
ken dat de herkomst niet dezeifde is.

Onder die omstandigheden zal het vormmerk aan onderscheidend vermogen inboeten.
Afhankelijk van de kwantitatieve verhoudingen tussen de waren die enerzijds rechtstreeks
door de merkhouder, anderzijds door derden met toestemming van de merkhouder, maar
met andere geschreven aanduidingen, in de handel worden gebracht, zou het onderschei-
dend vermogen zelfs geheel verloren kunnen gaan.

4.2.1. Vraag 1(b) sluit hierbij aan.

Voor het geval van bevestigende beantwoording van vraag 1a en in een situatie als ge-
noemd in vraag 1a stelt zij ten eerste aan de orde of het verlies aan onderscheidend vermogen is
toe te rekenen aan het toedoen of nalaten van de merkhouder en of deze zijn concurrenten niet
(meer) met een beroep op zijn recht kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken.

Voorts heeft de Hoge Raad gevraagd of het'daarbij verschil maakt of de merkhouder concur-
renten die zonder zijn toestemming soortgelijke waren met dezelfde vorm in het verkeer brengen,
in rechte aanspreekt.

26. BenGH 20 december 1996, zaak A 95/2 (Europabank)RvdW 1897, 4, ro. 11 sub b; zie voorts: arrest-Burberrys i
(zie noot 22); BenGH 19 januari 1981, zaak A 80/3 (Rit), Jur. 1980-1981, p. 69, NJ 1981, 294 m.nt. L. Wichers
Hoeth en BIE 1981, nr 33; BenGH S februari 1977, zaak A 76/1 (Centrafarm/Beacham), Jur. 1975-1879. p. 27,
NJ 1978, 415 m.nt. L. Wichers Hoeth onder NJ 1878, 416;

27. Zie de bij GielenvWichers Hoeth, a.w., nr. 38, p. 15 genoemde arresten.
28. Considerans (S&J nr 47-1, 1996, p. 308, al. 3).

29. O.m.: Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach e.a., Nederiands handeis- en faillissementsrecht Il, 1989, nr.
786, p. 311; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, par. 1, Rdn4 en 5, p. 60 en par. 4, Rdn 11, p.
303 N.B. een nieuwe druk moet binnenkort verschijnen, maar was bij het schrijven van deze conciusie nog niet
beschikbaar;Mathély, Le nouveau droit Frangais des marques, 1994, p. 10-11; enigszins anders: Braun, Précis
des marques, 1995, nr 14, p. 12.

30. Aw. nrs. 15-31, p. 7 e.v.; ongeveer in dezelfde zin: Wichers Hoeth (bewerkt door Gielen e.a.) , Kort begrip van
het intellectuele eigendomsrecht, 1993, p. 115-116. Voligens hen heeft een merk een identiteits- kwaliteits- en
communicatiefunctie.

31. De raadslieden van Beaphar noemen in hun pleitnotities voor het BenGH het voorbeeld van de combinatie van de
gele kleur, het schelpteken en het woord Shell.
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4.2.2. Wat de eerste vraag betreft zou ik menen dat, indien het verliies aan onderscheidend
vermogen van een vormmerk is toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de merkhouder en dit
verlies van voldoende betekenis is (dat laatste is uiteraard een feitelijke vraag), de merkhouder
zijn concurrenten niet meer kan beletten van het vormmerk gebruik te maken.

4.2.3. Ten aanzien van het in de tweede vraag aan de orde gestelde probleem wordt in de
literatuur verdedigd dat van de merkhouder mag worden verwacht dat hij misbruik van zijn merk op
grote schaal tracht te voorkomen en dat hij uiteraard niet zelf ‘misbruik” van zijn merk mag uitlok-
ken*2. De merkhouder moet ervoor waken dat anderen zijn merk niet gebruiken®.

4.2.4. Aandacht verdient het volgende citaat.

Soms treft men bij dergelijke stelliingen de reserve aan dat de merkhouder niet verpiicht is
alle inbreukmakers te vervolgen

In art. 5, onder 4° BMW (oud) is

“aan het belang van de merkhouder alléén dan zwaarder gewicht (...) toegekend dan aan dat
van zijn concurrenten, indien hem van de verwording van zijn merk tot soortnaam geen enkel
verwijt kan worden gemaakt, d.w.z. indien hij niets heeft gedaan wat die verwording heeft be-
vorderd, noch iets heeft nagelaten wat haar had kunnen tegengaan; kortom, indien de ver-
wording nig’( kan worden geweten aan zijn toedoen. Biijft de vraag of zich dat geval ooit zal
voordoen.”

4.25. Welke ook de nuances zijn die men in de literatuur aantreft, men kan daaruit wel een
consensus afieiden dat het hoe dan ook verschil maakt of de merkhouder inbreukmakers al
dan niet aanspreekt.

4.3.1. Vraag 1(c) houdt in of bij bevestigende beantwoording van vragen 1a en 1b de merkhou-
der zijn concurrenten niet (meer) kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken, ook wanneer
een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder geproduceerde en onder eigen woord-
en beeldmerk in het verkeer gebrachte waren wel zal herkennen als afkomstig van zijn onderme-
ming (Beaphar heeft gesteld dat haar marktaandeel voor hartvormige gisttabletten rond de 50%
bedraagt).

4.3.2. Zoals ik in § 4.2.2. heb vermeld, zal in het algemeen de vraag of een merk (nog) voldoen-
de onderscheidend vermogen heeft van feitelijke aard zijn. Dit blijkt ook uit de gemeenschappelij-
ke toelichting op art 1 BMW: de rechter zal op het gebied van het onderscheidend vermogen over
een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikken en zal met alle omstandigheden van het
geval rekening moeten houden®.

Het is mogelijk dat, hoewel een merkhouder derden toestaat zijn (vorm)merk te gebruiken
zonder de merkhouder te vermelden, desalniettemin een belangrijk deel van het publiek het merk
blijft herleiden tot de onderneming van de merkhouder. In zulk een geval zal sprake zijn van een
sterk merk. Ik zie overigens niet op voorhand in dat er verband zou moeten bestaan tussen de
bedoeide reactie van het publiek en het marktaandeel van de merkhouder.

32. Dorhout Mees, aw., nr 1052, p. 445,

33. Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr 669, p. 270; zie ook Baumbach/Hefermehl, a.w., § 4, Rdn. 10, p. 302.
34. S K. Martens, BIE 1985, p. 213 e.v,, hier: p. 218.

35. Losbl. Benelux, p. 41
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4.3.3. Tussen de verschillende elementen van de vraag bestaat m.i. een zekere spanning. Indien
een belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder geproduceerde en onder eigen woord-
en beeldmerk in het verkeer gebrachte waren zal herkennen als afkomstig van de ondememing
van de merkhouder, althans uit één bepaalde ondememing, dan zal er doorgaans juist geen
sprake zijn van een belangrijk verlies van onderscheidend vermogen.

Weliswaar zal de herkenning kunnen geschieden aan de hand van het woordmerk, maar in
dat geval zal, in de combinatie, het woordmerk ook het vormmerk versterken.

4.3.4. Dat het marktaandeel van Beaphar - zoals deze heeft gesteld — voor hartvormige gistta-
bletten meer dan 50% bedraagt behoeft m.i. geen verband te houden met de herkenning van deze
tabletten als afkomstig van één bepaalde ondereming. Het marktaandeel kan het gevolg zijn van
de verhouding tussen Beaphar en de distributeurs. Is die verhouding, door welke oorzaak ook
goed, dan zal de handel de waren van Beaphar pousseren. De klant die een dierenwinkel betreedt
en naar gistbrokjes, of wellicht “hartjes” vraagt, krijgt die van Beaphar aangereikt. Zou een hande-
laar, wellicht omdat hij door zijn voorraad Beaphar hartjes heen is, eens tabletjes van een andere
producent leveren, dan zal het van de klant afhangen of deze dat (bijv. door de afwijkende verpak-
king) merkt. De identificatie geschiedt dan echter door de verpakking en niet door de hartvorm.

4.3.5. Een algemeen antwoord op deze vraag, los van de feitelijke situatie, lijkt mij niet te
geven.

5. DE VRAGEN ONDER NUMMER 2.

5.1.1. Vraag 2(a) houdt in of art. 5, aanhef en onder 4, BMW (oud) uitsluitend betrekking heeft op
woordmerken (enge opvatting) of ook op beeldmerken. '

5.1.2. Zowel! de tekst als de toelichting wijzen erop dat de wetgever van de enge opvatting is -
uitgegaan.

De tekst bevat immers de passage “in hetv normale taalgebruik de gebruikelijke benaming
van de waar is geworden”. Voor het huidige art. 5, lid 2, onder b, is dat niet anders

Het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bevat eveneens het woord “bena-
ming” en voorts (twee maal) “soortnaam”®.

5.1.3. Naar de ratio van de bepaling zou deze ook wel op vormmerken kunnen slaan¥. Er zijn
wel gevallen te bedenken waar een bepaalde vorm voor een bepaalde waar de gebruikelijke is
geworden. In de procedure is het voorbeeld van vierkante flessen genoemd. Ik zou in dat verband
op een andere drank dan whiskey willen wijzen. Voor de Franse likeur triple sec is een vierkante
fles de gebruikelijke vorm geworden®.

Men kan daar tegenover stellen dat de wetgever die ratio, indien hij dat gewild had, in de

36. S8J 47, 1987, p. 62, Benelux (losbl.), p. 48.
37. Vgl. Martens, aw., p. 213.

38. Wel geniet Cointreau, naar ik meen te weten, in sommige landen (maar niet in Frankrijk) modellenbescherming
voor dit type fles.
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tekst tot uitdrukking had kunnen brengen. Dat heeft hij niet gedaan, 66k niet bij de herziening van
1996.

5.1.4. Voor de enge opvatting pleiten: A-G Koopmans in zijn conclusie voor het verwijzingsar-
rest®.

Voorstander deze opvatting zijn voorts: Gielen/Wichers Hoeth*®, Wichers Hoetft' , E.J. Ar-
kenbout®, W.A. Hoyng” en Braun; deze laatste spreekt in navolging van de wet van "dénomina-
tion usuelle"*.

5.1.5. Voorstander van de ruime uitleg is Verkade**. Deze noemt in de noot het argument dat het
spiegelbeeld, namelijk dat een aanvankelijk niet-onderscheidend teken tot merk wordt, door het
BenGH is erkend.

Nederma heeft bij pleidooi argumenten voor de ruime opvatting ontleend aan de Franse en
Duitse tekst van richtlijn 89/104/EEG. In het licht van het hiervéér, in § 3.7.5., betoogde, zijn deze
argumenten voor de onderhavige zaak niet relevant.

5.1.6. Hiema geef ik een beknopt overzicht van de literatuur over het onderhavige probleem in
enkele Europese landen en de VS.

Franknjk: daar is op 4 januari 1991 een nieuwe Code de la Propriété Intellectuelie tot stand
gekomen. Art. L 714-6 vertoont gelijkenis met art. 5§ onder 4 BMW (Mathély, aw., p. 278). Het
artikel spreekt in het algemeen van "étre devenue usuelle” van "la marque". Aan de vraag of het
artikel ook op vormmerken ziet besteedt Mathély geen expliciete aandacht. De wet wordt ook ge-
noemd door Chavanne en Burst, Droit de la propriété industrielle, 1993, nr 1021; uit de nrs 1014-
1020 maak ik op dat algemeen bekende merken in Frankrijk (onder de oude wet) geldig waren.

Duitsland: volgens Baumbach/Hefermeh!* kende het Warenzeichengesetz een dergelijke bepa-
ling niet. Met ingang van 1 januari 1995 is echter het nieuwe Markengesetz in werking getreden en
dat kent wel een bepaling als art. 5, onder 4, BMW (oud), namelijk in art. 49, § 2 (Campbell/Cotter
editors, International intellectual property law, 1995, nr 6.18).

Groot-Brittanni¢: Comish, Intellectual property, 1996, § 17-74 met de titel "Mark becoming gene-
ric": grond voor herroeping van het merk is dat het is geworden tot "common name" voor het pro-
dukt waarvoor het is geregistreerd. Volgens Van Dale staat "name” voor naam of reputatie. De
term "name” is duidelijk beperkter dan "mark”, vgl. § 17-17; Comish besteedt geen aandacht aan
de vraag of de grond voor herroeping evenzo geldt voor andere tekens dan namen. Dat laatste
doen Kitchin en Mellor, The trade marks act 1994, 1995, § 46 evenmin. Wel uitgesproken is

39. Nrs. 10-11, p. S e.v.,, RvdW 1986, p. 261-262.

40. Aw., nr. 674 p. 272.

41. Aw., p. 198

42. Handelsnamen en merken, diss. KUN 1991, nr. 3.4.3.3., p. 84.

43. Noten bij noten (bundel ter herinnering aan L Wichers Hoeth), p. 75.
44, A.w., section IV, p. 450-454.

45, Noot onder HR 1 juni 1982, BIE 1983, 48 (Adidas).

46 A.w. (hiervéor, noot 29, p. 1329, Rdn 44 (oude druk!).
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Kerly's law of trademarks and tradenames, 1986, par. 8-71: "..or, in the case of word marks, by
becoming the names, and therefore descriptive, of the goods (...)"; Kerly's heeft echter betrekking
op de oude TMA en niet de TMA van 1994.

VS: evenals in Engeland geldt daar dat de registratie van een merk kan worden geannuleerd in-
dien dit merk de "common descriptive name" wordt (Ladas, Patents, trademarks and related rights,
1975, nr 629, p. 1162). Ladas beschrijft ook de regeigeving in andere landen en constateert dat er
op dit punt aanzienlijke verschillen bestaan.

In het hiervoor genoemde boek van Campbell en Cotter worden de regelingen in diverse landen
besproken. Afgaande op de vertalingen, zien de bepalingen in Itali€ en Luxemburg slechts op
woordmerken (usual of common name; zie resp. par. 9.10 en 10.14). in Denemarken, Finland en
Zweden vervalt het merkrecht bij verlies aan onderscheidend vermogen en wordt geen aparte mel-
ding gemaakt van verwording tot soortnaam (§ 2.11, 4.4 en 14.8). In Oostenrijk kan een merkrecht
verworden tot Freizeichen (§ 1.50) en in Spanje zal het merkrecht vervallen indien het merk is
verworden tot "the standard designation of the product or service for which the trademark has been
registered” (§ 13.19). In de wetgeving van lerland en Noorwegen heb ik geen met art. 5 sub 4
vergelijkbare bepaling aangetroffen (§ 8.72 en 11.13).

6.1.7. Het vorenstaande samenvattend meen ik dat, voorzover er aandacht is besteed aan het
verworden tot soortmerk, de meeste landen dit beperken tot woordmerken.

Aansluitend bij de tekst van de BMW lijkt beperking tot woordmerken mij ook voor de
Benelux de meest in aanmerking komende oplossing.

5.2.1. Vraag 2(b) houdt in of voor verval van het recht van merk als bedoeld in art. 5, aanhef en
onder 4, BMW (oud) vereist is dat het betrokken teken de (meest) gebruikelijke aanduiding van de
waar is geworden of dat voldoende is dat het teken (enigszins) gebruikelijk is geworden, zonder
dat daaraan in de weg behoeft te staan dat het product ook (in belangrijke mate) in andere vormen
op de markt wordt gebracht.

Bij de voorgestelde beantwoording van vraag 2(a) kan vraag 2(b) in het kader van de onder-
havige zaak onbesproken blijven.

Volledigheidshalve merk ik nog het volgende op.
5.2.2. Art. 5 onder 4, BMW (oud) spreekt van “gebruikelijke benaming”.

Het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij de BMW* zegt: "de benaming
(...), die gewoonlijk gebruikt wordt om de waren van een bepaalde aard of hoedanigheid, ongeacht
hun herkomst, aan te duiden”.

5.2.3. Volgens Gielen/Wichers Hoeth*® moet duidelijk komen vast te staan dat een groot deel van
het publiek het woord als soortnaam hanteert. Zie hierover voorts Martens®.

47. Benelux, losbl., p. 48.
48. A.w., nr676.
49, Aw., p. 214. In gelijke zin Wichers Hoeth, aw., p. 124 en Arkenbout, aw., p. 94.
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Van Kaam/Molijn® geven tips hoe te voorkomen dat een merk soortnaam wordt.

5.2.4. Wanneer sprake is van gebruikelijk zijn, is een sterk met de feitelijke omstandigheden van
elk afzonderlijk geval verweven vraag.

Toevoeging van “enigszins” zou verruimend werken. Van verruiming ben ik geen voorstan-
der. Men verplaatst de grens, maar men is daarmee het probleem niet kwijt. Wanneer als algeme-
ne regel zou worden uitgesproken dat “enigszins gebruikelijk” ook gebruikelijk is, dan zou vervol-
gens weer een vraag kunnen opkomen in de trant van of “af en toe voorkomend” nog onder enigs-
zins gebruikelijk valt.

in het algemeen zal “gebruikelijke aanduiding” of “gewoonlijk gebruikt worden” meebrengen
dat de desbetreffende aanduiding meer gebruikt wordt dan andere, dus de meest gebruikelijke is.
Indien er twee aanduidingen zijn die 50/50 gebezigd worden, kan men ze wellicht beide als
gebruikelijk zien.

“Meest gebruikelijk” is een term die ook van inhoud verschilt al naar gelang het geval. Indien
een bepaalde aanduiding voor 5% van de verkochte waren gebruikt worden en 85 andere bena-
mingen elk voor 1%, dan is de eerstgenoemde de meest gebruikelijke, maar niet gebruikelijk.

6.2.5. Zo gezien zou de vraag — desgewenst — als volgt beantwoord kunnen worden:

een aanduiding is gebruikelijk wanneer deze voor een aanzienlijk gedeelte van de op de
markt gebrachte waren gebruikt wordt, terwijl voor de waren van de desbetreffende soort
geen enkele andere aanduiding vaker gebruikt wordt.

6. CONCLUSIE

De conclusie luidt tot beantwoording van de gestelde vragen, zooals hiervéor, in de §§ 4.1.6.,
425,435,517 en5.25. aangegeven is.

Den Haag, 28 april 1997 ) |

- piv. advoc@r‘aal

50. Merkenbescherming in de Benelux, 1984, p. 58-60.



