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In dit nummer is een samenvatting opgenomen van de eerder dit jaar gepubliceerde, 278 pagina's dikke Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. (Zie IER 2011/66, red.) Wie beter dan Alexander von Mühlendahl, een van de auteurs van deze studie kon deze schrijven? Het leek de redactie een goed idee om een aantal punten uit deze studie te belichten die voor de merkenpraktijk in de Benelux van belang zijn. Het gaat dan in het bijzonder over aspecten van materieel merkenrecht. Vanzelfsprekend betekenen deze studie en de daarin gedane voorstellen niet dat deze ook allemaal tot nieuwe wetgeving zullen leiden. We zullen moeten afwachten wat de Europese Commissie vermoedelijk in de eerste helft van 2012 daarover gaat voorstellen. Zoals bekend, is deze studie door het Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law in München op verzoek van de Commissie uitgevoerd als gevolg van een opdracht van de Europese Raad van Ministers.

In de conclusies valt een aantal punten op. Het eerste is dat voorgesteld wordt de eis van grafische weergave van merken te laten vervallen. Met een knipoog naar het Sieckmann-arrest1 zou voortaan vereist moeten zijn dat een merk om te kunnen worden geregistreerd op een duidelijke en nauwkeurige wijze moet worden weergegeven. Wat vormmerken en kleuren betreft, lijkt het erop dat de eisen nog strenger worden. Er wordt namelijk in lijn met de arresten van het Hof in Libertel2 en bijvoorbeeld Werther's Echte3 gesuggereerd dat dergelijke tekens niet per se door het publiek worden gepercipieerd als merken en dat dergelijke tekens dus gewoonlijk inburgering vereisen om als merk te worden erkend. In elk geval wat vormen betreft, zou dit betekenen dat er geen mogelijkheid meer zou bestaan in lijn met de rechtspraak te bepleiten dat het om een vorm gaat die significant afwijkt van bestaande vormen, zodat wel onderscheidend vermogen ab initio bestaat. Ten aanzien van de ‘functionaliteitsuitzonderingen’ in de art. 3(1)(e) Rl en 7(1)(e) GMVo. wordt het volgende voorgesteld. De uitzondering ‘aard van de waar’ kan voortaan voor alle merkvormen worden toegepast, dus niet alleen vormmerken, en deze wordt geherformuleerd als tekens die het gevolg zijn van the nature of the (technical) performance of the goods. Hoe zich dit dan verhoudt tot de uitzondering dat het merk niet uitsluitend mag bestaan uit de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, moet worden afgewacht. Mij dunkt dat het beter zou zijn om sub (e)(i) geheel te schrappen, nu dit in de praktijk niet of nauwelijks wordt toegepast. Wat de wezenlijke waarde van de waar betreft, wordt voorgesteld om dit te vervangen door een uitzondering die inhoudt dat vormen die de commerciële waarde van het product bepalen, zijn uitgesloten. Dit lijkt de uitzondering iets duidelijker te maken (vraag blijft: wat is precies commerciële waarde?), maar ook eerder toepasbaar, nu het niet meer de vraag is in hoeverre die commerciële waarde doorslaggevend is. Van groot belang is dat dergelijke vormen die nu nog onder de wezenlijke waarde uitzondering per se zijn uitgesloten en ook niet kunnen inburgeren, dat in de toekomst wel kunnen, hetgeen een belangrijke verbetering is. Dus alleen vormen die technisch functioneel zijn, kunnen nimmer inburgeren.

Sprekend over inburgering, voorgesteld wordt om de mogelijkheid te geven inburgering aan te tonen op een later tijdstip dan de aanvraagdatum, zolang inburgering maar geschiedt vóór de inschrijving. Gelet op de soms lange periode tussen aanvrage en inschrijving is dit een goede suggestie.

Ten aanzien van de inbreuk wordt een aantal belangrijke wijzigingen gesuggereerd. De meest opvallende is wel dat de in andere lidstaten van de EU obsolete bepaling van art. 5 lid 5 richtlijn (ons art. 2.20 lid 1 onder d BVIE) nu als een verplichte bepaling in de richtlijn en als inbreukcriterium in de GMVo. zal worden opgenomen. Met name dit laatste is voor de Benelux-praktijk van groot belang. Ten aanzien van vormen van gebruik van het merk, wil de studie duidelijk maken dat gebruik in taxfree-zones inbreukmakend kan zijn. Ook wordt voorgesteld om gebruik in transit als inbreuk te laten gelden, zolang de desbetreffende goederen zowel in het land van doorvoer als in het land van bestemming inbreukmakend zijn. We wachten overigens in spanning af wat het Hof van Justitie daarover in de Nokia-zaken zal beslissen.4 

Op het gebied van de beperkingen aan de uitoefening van het merkrecht, wordt een correctie aangebracht die het gevolg is van (naar mijn oordeel en kennelijk ook naar het oordeel van het Max Planck Instituut) verkeerde beslissingen van het Europese Hof in onder meer de Anheuser Busch-zaak.5 Daarin werd beslist dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik door een derde van diens naam, ook wanneer die naam een handelsnaam is. Nu wordt voorgesteld om uitdrukkelijk te bepalen dat onder ‘naam’ alleen de persoonsnaam valt. Een juist voorstel. Verder zullen de beperkingen worden uitgebreid tot gebruik ten behoeve van ‘commentary and criticism’ en parodiërend gebruik, dit alles overigens voor zover het gebruik eerlijk is. Ook zal duidelijk gemaakt worden dat gebruik in vergelijkende reclame (die voldoet aan de eisen van de richtlijn misleidende en vergelijkende reclame) is toegestaan. Dit is vanzelfsprekend in het licht van het L'Oréal/Bellure-arrest6 niets nieuws.

Wat betreft het unitaire karakter van Gemeenschapsmerken is een aantal aspecten van belang. Allereerst de vraag naar het normaal gebruik. Men wil onder handhaving van de bestaande bepaling in de considerans duidelijk maken dat politieke grenzen binnen de Unie geen factor zijn voor de beoordeling van normaal gebruik. Daarmee wordt het standpunt verlaten dat gebruik in één lidstaat voldoende is. Er wordt wel een inmiddels in belanghebbende kringen op ruime schaal verworpen voorstel gedaan dat nationale merken die worden geregistreerd in een gebied waar een Gemeenschapsmerk niet is gebruikt en dat verwijderd ligt van het gebied waar een Gemeenschapsmerk wel is gebruikt, niet door het oudere Gemeenschapsmerk kan worden tegengehouden voor zover dit laatste merk ten minste vijftien jaar is geregistreerd.

Voor houders van Gemeenschapsmerken worden de strenge regels die over inburgering in de rechtspraak zijn ontwikkeld, versoepeld, doordat men niet meer hoeft aan te tonen dat de merken zijn ingeburgerd in het hele territoir waar om taalredenen onderscheidend vermogen ontbreekt, of, waar het bijvoorbeeld vormmerken of kleuren betreft, in de hele EU, maar alleen in the majority of the markets making up the respective territory. Een belangrijke verbetering!

Wat de handhaving van Gemeenschapsmerken betreft, wordt de regel die in het Chronopost-arrest7 is gegeven, vastgelegd, zodat duidelijk is dat bij inbreuk op een Gemeenschapsmerk in beginsel een Europeeswijd verbod kan worden verkregen, tenzij wordt aangetoond dat het gevaar voor verwarring zich om taalredenen niet in een bepaald deel van de EU voordoet, of (bij toepassing van art. 9 lid 1 sub c) het Gemeenschapsmerk in een deel van de EU geen reputatie heeft. Verder wil men alle sancties die toepasselijk zijn bij inbreuk op een Gemeenschapsmerk in de Verordening regelen en niet langer overlaten aan nationaal recht. Dat maakt het voor houders van dergelijke merken aanzienlijk duidelijker wat zij wel en niet kunnen vorderen. Ten aanzien van de harmonisatie van het merkenrecht in Europa, stelt de studie voor om ook procedurele aspecten te harmoniseren, zoals classificatie, vaststelling aanvraagdatum, splitsing van aanvragen of registraties, afstand van recht, duur registratie, vernieuwing e.d.

De studie onderzoekt verder mogelijke oplossingen van classificatieproblemen. Bekend is dat merkhouders vaak gebruikmaken van zogenaamde class headings of van generieke waren- of dienstengroepen binnen die class headings. Dat leidt tot behoorlijke problemen, niet alleen ten aanzien van de vraag wat de merkhouder nu precies claimt (denk maar eens aan de categorie ‘software’ of ‘reclamediensten’), maar ook ten aanzien van de vraag waarvoor de merkhouder het merk normaal heeft gebruikt en wat dit voor gevolgen heeft (bijvoorbeeld: gebruik van een merk geregistreerd voor ‘kleding’ voor alleen ‘sokken’). De studie stelt voor dat de autoriteiten de bevoegdheid krijgen preciseringen te vragen eventueel ten tijde van de vernieuwing. Verder is een belangrijke suggestie zowel voor Gemeenschapsmerken als nationale merken, dat niet meer automatisch voor één taxe drie klassen kunnen worden geclaimd. Dat leidt in veel gevallen immers tot een overbodige congestie in het register. Voortaan dus, één taxe per klasse.

Deze samenvatting van een samenvatting is per definitie kort door de bocht, maar ik poogde om de voor de praktizijnen meest aansprekende voorstellen eruit te lichten. Met spanning wachten we af wat de Commissie zal gaan voorstellen. Dat er het een en ander gaat veranderen, is duidelijk.
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