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Merkgebruikperikelen

Oftwel: welk merkinbreukcriterium 1s toepasselijk?

Ch. Gielen’

l. Inleiding

D¢ merkhouder heeft maar liefst vier inbreukregels tot
zijn beschikking waarmee hij ongeautoriseerd gebruik
van zijn merk kan tegengaan. Maar, hemel, wat is het
soms moeilijk om het juiste te kiczen, zeker na de
recente rechtsprazk van het Evropese Hof. Daar kot
bij dar wij in de Benelux beschikken over een eriterium
{art. 2.20 lid 1.d BVIE) dat “rerloops” en eigenlijk als cen
soort aardigheid tichting Benelux in de Harmonisate-
richdijn is opgenomen (are. 5 lid 5), maar waarvan geen
enkele harmoniserende wetking uigraat en dat voor
zover ik weet, nergens anders in nationale merkenwetren
is opgenomen. Het Hof boudt zijn handen van art. 5 id
5 af” en in andere landen wordt met het gebruik van een
metk anders dan ter onderscheiding van waren anders
omgepaan, veelal buiten de merkenwetten om.’

o dit artikel zal ik vooral ingaan op de betekenis in de
inbreukeriteriz van gebruik van cen merk of overcen-
stemmend teken rogr waren of diensten, ik zal de
rechtspraak van het Hof bespreken en concluderen dat
deze rechtspraak inconsistent is. Ten slowe =zal ik
proberen een begin van een oplossing voor te stellen.
Het gaar hierbij om twee verschillende kwestes, De
ecrste 1s: om wiens waren gaat het eigenlijk wanneer we
het hebben over het gebruik van een merk soor waren, de
waren: van de derde die het merk zonder roestemming
gebruikt of mogelijk ook de waren van de merkhouder
zelf {denk aan vergelijkende reclame)? De oweede betreft
de vraag: wat betekent soor waren: is alleen gebruik ter
onderscheidiry van waren bedoeld, dus gebruik als metk
of kan er een losser verband dus het teken en de waren
bestman? Over deze kwestes 15 cen hoop te doen.

1. Oud Benelux-recht

e worsteling om het juiste inbreukeriterinm is bepaald
niet alleen van deze tid. We konden er in de Benelux in
het pre-richtlijndjdperk ook wat van! In miin ardkel in
1ER uit 1994 schreef ik: “Toen de ontwerpers van de
Beneclux Merken Wet de inbreukcriteria van art 13A, 1
en 13A2 schreven, hebben zif niet vermoed dar
tenrminste zeven arresten van het Benelux Gerechishof
nodig waren om uit e legren of een bepazalde wijze van
gebruik van een merk door een ander dan de
merkhouder onder het eerste dan wel het tweede
inbreukeritedium valt'? Over de vraag wat onder ‘elk
gebruik’ voor waren of diensten (art, 13A,1 BMW oud,
in tegenstelling tot elk ander gebruik in art. 13A,2 BMW
oud) moest worden wverstaan, heeft het Benelux-Ge-
rechtshof beslist dat hiervoor is vercist ‘dat degene die
zich mb.t. zijn eigen waren van dat merk of teken
bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek
duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een

bepaalde door hem verhandelde of ter levering aange-
boden waat, welke door dit gebruik van die van anderen
wordr onderscheiden”.” Het moest dus paan om gebruik
voor de eigen waren. Wichers Hoeth had deze conclusic
al verdedigd in zijn noot onder het Superox-arrest van het
BenGH.” Dat betekende dus bijvoorbeeld dat gebruik
van het merk in vergelikende reclame niet onder art.
13A,1 BMW (oud} viel, omdat het merk van de
metkhouder dan werd gebruike voor diens eigen waren
en niet van die van de adverteerder. Overigens volgde
frog cen serie beslissingen waaruit bleek dat woch ledere
keer weer vragen ontstonden over de grens tussen het
ene en het andere crterium; bijvoorbeeld ten aanzien
van gebruik van het oorspronkelijke merk op gerevi-
deesde producten,” bij gebruik van her merk door een
distributeur in reclame voor oorspronkelifk dour de
merkhouder verhandelde producten” en bij gebruik van
het merk op oorspronkelijke gasflessen die echter met
niet van de merkhouder afkomstig pas waren afgevuld.”

3. Wiens waren? De BMW/Deenik-leer

Van oud Benelux-recht gingen we vervolgens naar de
Harmonisagerichdijn en via die Achtlijn naar de nicuwe
BMW! thans het BVIE., De eerste zaak waarin het Hof
moest oordelen over de bewekenis van gebruik voor

1. Prof mr. Ch. Gielen is redacteur van dit blad,

Hv] BG 21 november 2002, JIER 2603, 35, m.nt. ChG
(Robeco/ Robekay; ik ben benicuwd wat het Hof in dir
verband gmat doen met vraag 5 van de Hope Raad in het
arrest van 12 december 2008 in de zaak Perababin/
FPrimakabin, deze op de woepassing van art. 5 hid 5 Richdlijn
gerichte viaag is kenneljk  geinspiteerd op  hetgeen
Verkade in zijn conclusie schreet (zie par. 6.21) e weten

b2

dat het Robeco/ Robelco-atrest met name ging over de
wepassing van art 3 lid 5 op vorderdngen gencht tegen
handelsnamen; in de Perfakabin-zaak gaat het achrer om
veel grensoverschrijdender gebruik van adwords waarmer
het Hof wellicht zich wel zou willen bemoeien vanwrege de
cffecten op het vrij goederenverkeer.

3. In Dutisland bijvoorbeeld via het Unlautere Wettbewerb
Gesetz, zie Chr. Rohnke & F Thiering, ‘Die Entwicklung
des Markenrechts seit Mitte 2005 — Feil 17, GRUR 2008,
p- 938 en BGH 16 december 2004, GRUR 2005, 419
{Raucherkate).

4, Ch. Giclen, ‘Welk gebruik is elk gebruik’, IER 1994, p.
120,

5 BenGH 7 november 1989, NJ 1989, 300, m.nr. LWH,
BIE 1989, 181, m.ne. vINH (Omnigoer?;.

6. BenGH 2 februari 1983, NJ 1983, 450, m.at. EWH, B/E
1984, 18 (Seperan).

7. BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454, m.nt. DVWEY,
IER 1993, 23 (AP/1 ko).

8 BenGH 20 december 1993, BIE 1993, 139, m.on LIS
(Mercedes/ Hage).

9. BenGH 20 december 1993, BIE 1993, 139, m.nt. J.HS.
(Sheit W albont,.
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waren in art. 5 lid 1a en b Richtlin betrof de zaak
BMI¥/ Deenzk. Het Hof oordeelde in het hijzonder over
de vraag naar welk criterium het gebruik van het merk
uMW moest worden beschouwd in de reclame-uitingen
‘reparatic en onderhoud van BMW en ‘specialist (of
gespecialiseerd) in BMW, Van gebruik in are 5 Iid 5
Richtlijn (wat thans is art. 2.20 lid 1.d) is sprake wanneer
het merk niet wordt gebruike als merk maar voor andere
doeleinden. Het gebruik van het merk in de hier
bedoelde slagzinnen is volgens het Hof te kwalificeren
als gebrutk van hetzelfde merk ter onderscheiding van
de betrokken waren als het object van de door de
adverteerder verleende diensten en dus om die waren e
onderscheiden van andere waren die het object van
dezelfde dienst kunnen zijn.'" Het Hof hanteert dus niet
her ‘eigen’ zijn, zoals het BenGH dit hanteerde en zoals
hiervoor in par. 2 uitgelegd.”! Zowel naar oud Benelux-
recht als naar deze opvating van het Hof zal een
handelsnaam dus veelal niet een teken ‘vonr’ waren of
diensten ziin,32 hoewet ook toen al is beslist dat in cen
bepaald geval wssen: de handelsnaam en de waren of
diensten die van de gebraiker afkomstg zijn, een zeer
nauwe band kan bestaan, bijvoorbeeld door de wijze van
presentatie, zodar derpelilk gebruik cigenlik merkge-
bruik is en dus wel onder art. 5 lid 1 valt."” Ten aanzien
van domeinnamen werd beslist dar deze veelal onder,
wat thans 1s art, 2,20 lid 1.d BVIE, wielen. Wat betreft
het gebruik van een merk van een concurrent in
vergelijkende reclame schreef ik in de vorige druk van
Kort Begrip (de achtste), dar dergelijk gebruik onder oud
Benelux-recht niet als gebruik voor eigen waren werd

10, Hv] EG 23 februard 1999, BIE 1999, 88, [ER 1999, 111,
m.nt. RAR (BAMWY Deeni).

11, Het is en bhift een merkwaardige constructe. Merk-
waardig omdat het merk BMW is ingeschreven voor auto’s
en de dealer weliswaar diensten versicht, maar niet onder
het merk BMw In zoverre is er dus geen gebruik van het
identeke merk voor identieke producten in de zin van art.
5 Jid 1.2, Maar wat mi} betreft, wordt BMW hier gewoon
uebruikt ter onderscheiding van de auto’s van BMW en
dus voor of anders: ter onderscheiding van die waren,

12, Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 200 okeober 1987, BIE
1988, 154 (La Sweaters),

13, Zie BeaGH 20 december 1996, Nf 1997, 313, m.nc
DWEVY, IER W07, 71 (Exropabank),  »

14, Zie voor die kritek onder meer mijn noten in JER 2007,
p. 116 en A 2007, p. 460 alsmede P. Reeskamp, ‘Het
Hy| aver merkgebruik in vergelijkende reclame’, BVAS
Balferin 2007-3, p. 106.

15, In ro. 29 van het Adam Opel/.-dutecartest wordt nog als
argument voor de beslissing dat her moet gaan om
gehruik van cen metk door de derde aangevoerd dar her
anders in suijd zou komen met de opzet van de richrlijn,
omdar in her in art. 6 lid 1.b en ¢ bedoelde gebruik slechts
op her gebruik voor waren van de derde betrekking kan
hebben, Tk vind dit argument niet overtuigend. Wat in are,
6 is peregeld, betreft inderdaad uitzonderingen voor, laat
ik kort zeggen, farr wse door cen derde. Dat berekent
velgens mi) echter niet dat de inbreukerniteda van arc 5
dus naoodzakelijkerwijs ook alleen slaan op gebruik vons
waren door de derde in het verkeer pebrachr, Het is
bovendien ook onjuist, zeker ten aanzien van art. 6 bid 1.
omdat her gebruik van cen derde van het merk van de
merkhouder om de bestemming van een producr aan te
veven dan veelal gebruik is van het merk ter onderschei-
ding van de producten van de merkhouder (deze mesies
zijn geschikt voor Gillette-houders).

gezien {degene die vergelijkende reciame maakt, gebruikt
het merk van de ander ter onderscheiding van diens
producten) en dus als gebruik in de zin van sub d. In de
opvaring van het Hv] EG in BATIFY/ Deensfe, waarin zoals
gezepd niet het ‘eigen’ zijn van de producten een
criterium is, moest volgens mij dergelijk gebruik dus als
gebrutk m de zin van art. 5 lid L.a worden beschouwd.
We zullen hierna zien dat dit allemaal toch niet zo is.

4. Adam Opel/Autec

Het op het eerste gezicht simpele geval van .-ldam Opel/
~Autec heeft de hele kwestde over gebruik weer behoorlijk
apgeschud. Adarn Opel heeft het exclusieve recht op het
beeidmerk ©pRL onder meer voor auto’s en speelgoed-
autw’s en treedt op tegen ven producent van onder meer
wetrouw gekopicerde Opel-speelpoedauto’s, waarop dit
beeldmetk staar. Voor zover het gaar om het recht van
Opel op dit merk voor speelgoedanto’s oordeelde het
Hof dat dit gebrulk onder art. 5 lid l.a viel, immers
Autec bracht het merk GPEL aan op speelgoedauto’s. Hee
Hof oordeelde (volgens mij ten onrechte) dat dit toch
nier automatsch betekent dat de merkhouder kan
optreden.” Daarover nu nier; voor het onderwerp van
dit aptikel 15 van belang wat het Hof vervalgens over het
gebruik van het oprer-logo dont Autee zegt 1n relage tot
het merk van OPEL voor auto’s. De Duise recheer had
het Hof hieenaar uidrukkelijk gevraagd, Hee Hof brache
eerst het hiervoor reeds besproken BAIW/ Deenik-arrest
in herinnering (r.o. 26-30). Voot de typische situatie als
in die zaak beschreven (de merkhouder gebruike het
merk ter onderscheiding van de betrokken waren als her
object van de door de adverteerder verleende diensten
en dus om die waren te onderscheiden van andere waren
die het object van dezelfde dienst kunnen zijn) houdt het
Hof deze kronkelredenering overeind, maar voor andere
situaties geldr are, 5 lid 1.a niet. Zoals blijkt uit r.o. 28
geldt deze bepaling alleen wanneer het merk waartegen
wordt opgetreden, gebruikt wordt ter onderscheiding
van de waren van die derde, niet die van de merk-
houder.”” Dat betekent dus dat wanneer een merk-
houder wil optreden tegen het gebruik van zijn merk in
vergelijkende reclame dit niet onder art. 5 id La valt,
zoals ecerder wel uit BT/ Deenik werd afgeleid, hetpeen
ik hiervoor al aangaf, Dergelijk gebrutk zou dan dus nu
vallen onder wat in de Richtlijn art. 5 lid 5 is en hij ons
art, 220 Iid 1.d BVIE. Welnu, het arrest in de zask 02/
Hutehison leert dat deze conclusie niet juist was.

5. O2/Hutchison

Het ging ia deze zaak om het gebruik door Hurchison
van mer het bubbelsmerk van 2 overeenstemmende
tekens in vergelijkende reclame. De Engelse rechter had
allercerst gevrazgd of het gebruik van een merk van een
concurrent in een vergelijkende reclame wel onder art. 5
lid 1 valt (r.0. 24). De Engelse rechter vroeg zich vooral
af: doelt het in dic bepaling bedoelde gebruik uitslaitend
op het gebruik om de commerciéle herkomst van de
door de derde (de concurrent van de adverteerder dus)
in de handel gebrachte producten aan te duiden? Zo ja,
dan zou dergelijk gebruik wel eens niet onder art. 5 lid 1
kunnen vallen, omdat het merk dan niet wordt gebruike
om de producten van de adverteerder aan te duiden. Die
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vraag was votkomen terecht in het licht van de hiervoor
besptoken BMW/ Deenik- en Adans Oped/ Awtec-zaken,
Het Hof had het ons, zoals we zagen, daarin bijzonder
moeilijk gemaskt om goed e kunnen begrijpen wanneer
er nu gebruik is in de zin van are. 5 lid 1 en 2 {gebruik
voor waren of diensten) of in de 2in van art. 5 id 5
{gebruik anders dan ter onderscheiding van waren),

Uit het antwoord van het Hof wordr zonneklaar dat
mijn conclusie dat gebruik van het merk in vergelijkende
reclame onder art. 5 lid 5 valt, fout was. Volgens het Hof
valt het gebrulk van het merk van een concurrent
{waarmee toch diens producten worden aangeduid) door
cen adverteerder i verpelijkende reclame weldegelitk
onder art. 5 lid 1 of 2. Om tot dat resultaat te geraken,
wordt een merkwaatdiyre redenering opgebouwd. In ro.
34 wordt weliswaar teruggegrepen op het uitgangspunt
van Adam Opel{ Autec (gebruik in art. 5 leden 1 en 2 ziet
op het gebruik voor door de derde {lees: de adver-
teerder, niet de merkhouder) in het verkeer gebrachte
producten), maar via de vasestelling in r.o. 35 dat de
advertecrder met vergelijkende reciame zijn producten
wil onderscheiden door de kenmerken ervan te verge-
lijken mer die van concurrerende producten, volgt dan
de slotsom in ro. 36: het gebruik dat een adverteerder
van het merk wvan zijn concurrent in vergelijkende

veclame maake, om de door keatstoenserde aangeboden waren of

dicristent aan fe duiden, komit derbatve weer of een gelirnik voor de
waren of dieniten van de adverteerder zelf, in de i van art. 5,
keder 7 en 2. Met andere woorden, de redenering uit
Adan Opel/ Antec ik herhaal: gebroik in art. 5 leden | en
2 ziee op het gebruik vour door de derde (lees: de
adverreerder, niet de concurrent-merkhouder) in het

verkeer pebrachte producten) wordt gered door de
construete dat gebruik van her metk van de concurrent-
merkhouder neerkoms op gebruik van dat merk voor de
waren of diensten van de adverteerder zelf, Alleen met
dic construcde kon er consistentic bliven met de
beslissing van .Adam Opel/ Autec, maar de constructie is
gehaseerd op een verkeerd feitelijk uitgangspunt. De
Engelsc rechrer had tmmers gezepd dat het gebruik van
bubbels zal worden geassocicerd met de metkhouder
02, anders gezepd op diens onderneming en dienst
producten zal worden betrokken (zie ro. 15). Hoe kan
een dergelijk gebruik dan in hemelsnaam neerkomen op
gebruik  van dat teken voor de producten  wvan
Hutchison? Dit Likt ook in tegenspraak met ro. 44
waarin het Hof voor de wraag of sprake 15 van
vergelijkende reclame het kennehijk van belang vindt of
het gebruik dat in een reclame van een met het merk van
een concurrent van de adverteerder overeenstemmend
teken wordt gemaakt, door de gemiddelde consument
wordt opgevat als een verwijzing naar deze concurrent
of naar zijn producten. Deze constructde is dus echrt
ver gezocht en laat zien hoe lasdg het is om op een
smalle weg om te draaien, anders gezegd een eenmaal
oppebouwde theorie te vetlaten. We hebben dus nu voor
de beoordeling van het gebruik van een merk drie
verschillende simuaties: de BMW/ Deenik gevallen, de
{min of meer normale) gevallen zoals Adam Opel/ Anter
en vergelijkende reclame. Het zou allemaal zo veel
gemakkelifker zin peweest, niet te eisen wat in ro. 28
van Adam Opel/ Auter staat, e weten dat het pebruik in

art, 5 leden 1 en 2 Merkenrichdiin moet zien op de
producten van de derde. Hoe het ook zij, voor gebruik
van een merk in vergelikende reclame hoeven we dus
niet, anders dan ik eerder heb betoogd, terug e grijpen
op art. 5 Iid 5. Het is wel een tour de force om tot dat
resultaat te komen en her Hof heeft het zich onnedig
moeilijk pemaakt,

&. Voor waren: gebruik ter onderscheiding?

Dan de tweede kweste: wat betckent gebrutk roor waren:
gebruik als merk of omvat het meer? We weten al uit het
BMW/ Deenik-arrest dat her Hof gebruik voor waren in
de eerste twee leden van art. 5 zer tegenover art. 5 lid 5
Richilijn dat bepalingen van nationaal recht onverer laar
op grond waarvan de merkhouder kan opreden tepen
gebruik anders dan ter onderscheiding van producten.
Volgens het Hof betekent dus webruik posr producten,
pebruik ter onderscheiding van producten, Bij dexe
opvatting kan men om drie redenen vraagiekens zetten.
Allereerst siuiten de bewoordingen van are. 5 leden 1 en
2 enerzijds en die van are. 5 lid 3 niet op elkaar aan,
hetgeen kan duiden op andere betekenissen, Imemers in
art. 5 leden 1 en 2 is sprake vangebruik voor waren en in
lid 5 van gebruik amders den ter onderscherding van
producten. Het valt op dar in de leden 1 en 2 dus geen
sprake is van gebruik ter onderscheiding, Was dat wel zo
geweest dan had men inderdaad de leden 1 en 2
enerzijds en lid 5 anderzijds tegen elkaar kunnen
afzetten, Daarom denk ik dat gebruik #oor producten
niet noodzakelijkerwijs als gebruik ter onderscheiding
daarvan hoeft te worden gezien. De tweede reden is dar
de leden 1 en 2 spreken van gebruik van het merk of een
daarmee overeensternmend seker. Als het dan moet gaan
om een Jeksn ter onderscheiding van producten had er
net zo goed kunnen staan overeenstemmend srerk, Want
wat is een teken dat gebruike wordt rer onderscheiding
van producten anders dan cen merk. De derde reden is
er een van meer rechrspoliticke aard, In dit verband
verwils sk namar de Célpe-uttspraak van het Furopese
Hof'“ De houder van het merk cérmi: voor kleding wil
optreden tegen het voor een confectiekledingbedn)f
gebruikte (zoals het in de Nederlandse verwling heet)
bedtijffsembleem Céline. Wanneer het gaar om  het
gebruik van een bedtijfsernbleem of handelsmaam (Jaat
ik het nu maar even zo uitdrukken) in verband met
keding 15 dit zonder meer verwardngwekkend en
opzichte van een pgelijk merk dat voor keding is
ingeschreven. Het Hof overweegt echier dat gebruik
van een handelsnaam voor zover dat alicen dient om de
onderneming aan te duiden onder art. 5 lid 5 valt, een
bepaling dic hoezeer ook onderdeel van de Harmoni-
satierichtlijn, toch ongeharmoniseerd recht beweft en
wel als gevolp van de Resbers/ Robefrobeslissing, Tk vind
ket onwenselijk dat ook in dit soort situates niet een
beroep op het wel peharmoniseerde recht van art. 5 1id 1
{of 2} kan worden gedaan. Immers het gaat om twen
opzichte van het merk verwarringwekkend gebruik van
een identick of overeenstemmend #&en, Door wekens als
handelsnamen, domeinnamen, metatags, keywords enz.

16. Hv] EG 11 september 2007, L4 2008, p. 206, m.nt.
ChG.
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huiten de Richdiin te laten vallen, ontstaan er wen aanzien
van een wezenlijk onderdeel van merkenbescherming
naast het geharmoeniseerde metkenrecht allerlei afanij-
kende nationale regels.’ Gelukkig heeft het Hof in ro.
23 van het Céline-arrest overwogen dat van gebruik voor
producten ock sprake is wanneer de handelsnaam
zodanip worde gebruike dat een verband ontstaat tussen
die naam en de door de ondetneming verhandelde
producten. Een dergelijk verband zal snel aanwezig zijn.
Vaak staat de handelsnaam bijvoorbeeld op draagtassen,
kassabonren, reclamemateriaal en ik pleit ervoor om in
dir soort zaken snel een dergelijk verband aan te nemen.
Ik wijs erop dat het Hof niet eist dat de consument een
dergeiijk verband uitdrukkelijk percipicert Er hoeft
objectief gezien alleen maar een dergelijk verband te
bestaan.

Het Hof komt in de Céline-zaak tot zijn beslissing
omtrent de handelsnaam nadat uitdrukkelijk is over-
wogen dat gebruik in de zin van art. 5 leden 1 en 2 als
gebruik ter onderscheiding van producten moet worden
gezien (ro. 20). War lid 2 betreft, betekent dit dar de
rechtspraak van het Hof inconsistent is. Immers het Hof
heeft in het Adidar/ Fitnessworidarrest'® beslist dat het
feit dat een teken door het publiek als versiering wordt
opgevat niet aan toepassing van act. 5 lid 2 in de weg
stzat, zolang er maar een verband tussen het aangevalien
teken en het merk wordt gezien, Welnu, pebruik als
versiering is dunke me lets anders dan gebruik ter
onderscheiding, Hier klopt dus iets niet en wat mij
betreft, bevestgt dit ¢ens temeer dat de opvatting dat
gebruik reor producten pebruik zer onderscheiding betekent,
te heperke is. Voor de echte liethebbers raad ik over deze
problematiek overigens lezing aan van het recente artikel
van Annerte Kue.'”

7. Conclusie

Als ik dit slagveld overzie, vraag ik mij af of we mer de
inbreukcriteria, zoals die nu eenmaal zijn vastgelegd (al
dan niet opdoneel (art. 5 lid 1 respectievelik 2) of
‘ovelatend’ {are. 5 lid 5)) wel cen poede keuze hebhen
gemaakt Zijn die criteria nog wel bruikbaar in onze

17. Over de viaag hee gebruik van een merk als keyword
moet worden gekwalificeerd, loopt inmiddels cen aantal
zaken bij her Buropese Hofy zie Goeple frunmce/ Louss
Vaiiton (e, C-23G/08), Goagle Drance/ | taticum, Lutecel (nr.
C-237/08), Google France/ CNRRH g0 (nr. C-238/08) en
Drie BergSpechte Outdoor Reisen c.5./ Guemier Guni (nr. C-278/
(8), wazraan sedert korr de vragen van de Hope Raad in
de in noot 2 genoemde Porfakabin Primakabin-raak
kunnen worden toegevoegd, waarn in her bijzonder
ook art. 5 Bd 5 aan de orde is gesteid.

18. Hv] EG 23 okwober 2003, IER 2004, p 53, m.nt. Kabel;
BIE 2004, p, 162, m.ot Steinhauser.

19, A Kur, ‘Confusion over use?-Die Benutzung “als Marke”
im Lichte der BEuGH-Rechisprechung’, GRUR far. 2008,
p 1.

20.  Greame B, Dinwoodie & Mark 1. Janis, ‘Confusion over
Use: Contextualism in Trademark Law’, The Trademark
Reporter, Vol. 98, p. 1086.

21, Datart 3 lid 5 Richdijn geen gebrutk in het cconomisch
verkeer eist, is volgens mij een lacune, In de prakdjk zijn
er genoeg voorbeelden, waarin derpelifk niet economisch
getnt gebruik sowieso ofwel fair is ofwel doot de vajheid
van meningsuiing worde gesauveerd, al dan niet via de
geldige reden,

viriucle en digitale wereld? Her lifkt erop alsof we
verstrikt zijn peraakt in een formalistische benadering
met gewrongen construcnes (s het wel gebruike Wat is
gebruik ‘voor” waren cn om wiens waren gaat het, enz.)
waardoor het zicht op de wetkeliike vraag of door een
bepaalde handeling schade aan het merk kan optreden
door verwarring of verwatering of dat er sprake is van

Jair wse vertroebeld raskt. In Amerika is de discussie

hierover in volle gang, Ook daar wordt geworsteid met
de trade mark sse doctrine, of wel de vraag of er in
bepaalde situaties wel sprake is van gebruik i relation 1
products and services, zoals dat in de inbreukcriteria van de
Lanham Act staat, en van gebrutk als merk. Het recente
{lange) ardkel van Dinwoodie en Janis laat die discussie
op cen fraaie manier zien™ In een groot aantal
geschillen in de VS eindigt de zaak bij de vraag of er
sprake is van gebruik als merk, erwiil de echte vraag: is
er, ondanks dat er geen sprake 13 van pebruik als merk,
wellicht toch gevaar voor verwarring of verwatering, dan
niet aan de orde komt, Gencemnd worden: gebruik van
merken als keywords, meratags of anderszins op
internet, het gebruik van een slogan van een onderne-
ming op een t-shirt, het gebruik van een handelsnaam of
parodiérend gebruik. De schrijvers pleiten voor war zij
noemen contexiualin: Tradentark law should retain i
fraditional - prefirence for  conbextualion and  showld  place
ASSESSIRERSS of confusion over supposediy determiristic charadteriza-
tions of use, Tk krijg by die stelling wel ecn warm gevoel.
We zijn er in de Benelux debet aan dat we art. 5 lid 5
hebben; deze bepaling is geinmroduceerd omdar er
anders angst bestond dat ons vtoepere ‘elk ander
gebruik’ in art. 13A lid 2 BMW dan zou verdwiinen
en laten we wel zijn, dit are. 5 lid 5 is wel mede de reden
dat het Furopese Hof in BMWP/ Deenik her onderscheid
rnaakre tssen pebruik ter onderscheiding van art. 5 lid 1
en 2 enerziids en ate. 5 lid 5 anderzijds, We hebben deze
bepaling echter in her geheel niet nodig wanneer we
gebruik 2wor waren of diensten niet ze krampachdg als
gebruik ter onderscheiding van waren of diensten
zouden zien, Min conclusie na bestudering van de
hterboven besproken arresten van het Europese Hof is
dan ook, dat het beter is de inbreukregels te herschrijven
en vooral: te veesimpelen. [k zou menen dac de
merkhouder de mogelikheid moet hebben tegen elk
gebruik in het economisch verkeer”' van een metk of
cen overcenstemmend teken (dus ook de handelsnaam,
domeinnaam enz.,) dat up enigerlei wijze gevaar voor
verwarting of verwatering kan verorzaken, op e
treden. De rechter moet bij de beoordeling van het
verwartingsgevaar rekening houden met de marke-
realiteit {vergelijkbaar met het handelsnaamreche, zoals,
gaat het om overlappende branches, enz.) en moet niet
vanuit het strakke en wat mij betreft ramelijk ouderwetse
keursliff van de waren- en dienstenklassen hoeven te
redeneren (ook al zijn die stikt gesproken nu ook niet
doorsiaggrevend, maar in de prakdjk in inbreukgevallen
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wel sterk richtinggevcnd).:z Hoe fiexibeler de bepaling
is, des te meer kan met nieuwe ontwikkelingen worden
rekening gehouden, zodar nieuwe vormen van gebruik
kunnen worden bestreken en voorts ook het gebruik van
andere tekens dan merken die in het economisch verkeer
worden gebruike, kan worden tegengegaan. Aldus wordt
ook bereikr dat over verwarringwekkend gebruik van
domeinnamen, handelsnamen, slagzinnen,  oneerlijk

parodiérend gebruik, enz., dat nu buien de harmoni-
serende tichdijnbepalingen valt, in Furopa een zekere
mate van eenstemmigheld ontstaat. En narurlijk moer
er een poede fair e bepaling ziin, Bij een andere
pelegenheid zal ik dit graag verder uitwerken, Zoals ik in
het begin schreef: ket is een poging tor ¢en begin van een
oplossing.

(]
b2

Ik pleit niet voor afschaffing van de administrageve
indeting in waten- en dienstenklassen, omdar dexe in
registrateprocedures en bij het onderzoek maar oudere
rechten wel degelijk een (zi) het soms problematsche) rol
spelen, maar ik wijs e alleen op dat deze in inbreukzaken
nict van belang behoren tw zijn bij de vraag of er
verwarring dreigt.
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