Noot HvJ C-482/09,  22 september 2011 Budvar/Anheuser Busch
Tussen de ondernemingen Budejovickì Budvar uit Tsjechië (hierna: Budvar) en de Amerikaanse Anheuser-Busch Inc. woedt al decennia lang een strijd om de rechten op de tekens Budweiser en Bud gebruikt voor bier. Die strijd heeft aanleiding gegeven tot rechterlijke beslissingen over bijzonder interessante rechtsvragen. Hier verwijs ik naar het eerdere arrest van het HvJ (zie 16 november 2004, nr. C-245/02, NJ 2006, 569, IER 2005, 23 m.nt H. Speyart) en van  het EHRM (11 januari 2007, NJ 2008, 534 met mijn noot, IER 2007, 46 m.nt. W. Sakulin).  Het onderhavig arrest bevat weer een interessante beslissing.  
Aanleiding voor het onderhavige geschil is een door de Engelse rechter opgelegde co-existentie van de merken Budweiser van beide partijen, die was gebaseerd op het decennia lang reeds naast elkaar bestaan van deze merken en die tot gevolg had dat op 19 mei 2000 in het Engelse merkenregister twee afzonderlijke merkregistraties werden opgenomen. Deze co-existentie vond haar basis in de vormalige Engelse doctrine bekend als honest concurrent user.  Precies 5 jaar min één dag daarna start Anheuser-Busch een procedure tot nietigverklaring van de inschrijving ten name van Budvar (Anheuser-Busch was ooit de eerste gebruiker van Budweiser in Engeland). Een van de verweren van Budvar was dat ingevolge art. 9 van de zogenaamde Merkenrichtlijn en de dienovereenkomstige bepaling van de Engelse merkenwet de houder van een ouder merkrecht die het gebruik van een later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, niet meer de nietigverklaring of de inschrijving van het latere merk kan vorderen, tenzij dit laatste te kwader trouw is ingeschreven. Anheuser-Busch stelde dat deze bepaling niet van toepassing is, omdat zij de vordering binnen de vijfjaars termijn had ingesteld. Er ontstond echter twijfel over het begin van deze termijn. Mogelijk kan die al beginnen voordat het oudere merk van de merkhouder werd ingeschreven. De Engelse rechter stelde hierover vragen van uitleg.

De beslissing van het Hof gaat met name over de uitleg van deze bepaling die in de richtlijn onder het kopje "Rechtsverwerking" staat. Er is nog een andere vraag aan de orde, te weten in hoeverre het recht van de houder van het oudere merk om zich op basis van art. 4(1)(a) Merkenrichtlijn tegen een inschrijving van het latere identieke merk voor dezelfde producten te verzetten, kan worden beperkt wanneer deze merken langdurig en eerlijk naast elkaar worden gebruikt. Op die vraag beslist het Hof dat dit niet kan wanneer in de omstandigheden zoals in dit geding geen afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de wezenlijke functie van het merk die erin bestaat de consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen. Dit antwoord (op de derde vraag van de Engelse rechter) laat ik hier rusten. Ik beperk mij tot de rechtsverwerkingsaspecten.
Met betrekking tot het begrip rechtsverwerking, maakt het Hof allereerst duidelijk dat de regeling van art. 9 Richtlijn een volledige harmonisatie beoogt van de voorwaarden waaronder de houder van een ingeschreven jonger merk uit hoofde van rechtsverwerking wegens gedogen zijn recht op dit merk kan behouden wanneer de houder van een ouder gelijk merk nietigverklaring vordert van dit jonger merk of zich tegen het gebruik ervan verzet (zie r.o. 33). Dat betekent dat de voorwaarden van deze regeling en met name het begrip "gedogen" Unierechtelijk moeten worden uitgelegd. Verderop in het arrest (r.o. 53 e.v.) wordt duidelijk dat de termijn van rechtsverwerking slechts kan ingaan wanneer is voldaan aan vier voorwaarden. Een daarvan (de eerste) is dat het moet gaan om gedogen van een later ingeschreven merk. De termijn van rechtsverwerking kan, aldus het Hof in r.o. 54 dus niet ingaan vanaf het ogenblik dat een jonger merk gewoon wordt gebruikt. Hier doemt direct een bijzonder belangrijke vraag op. Wat is nog de ruimte van nationaal (privaat)recht in situaties waar sprake is van lange tijd gedogen van een gebruikt (en niet ingeschreven) merk (met allerlei deelvragen: en hoe zit dit dan wanneer het latere merk ook als domeinnaam of tevens als handelsnaam wordt gebruikt)? Een strikte uitleg van hetgeen het Hof over volledige harmonisatie zegt, heeft tot gevolg dat de nationale rechter vrij is nationaal recht omtrent rechtsverwerking of misbruik van bevoegdheid toe te passen in een situatie van het gedogen van een jonger, niet ingeschreven merk. Immers het Hof zegt in r.o. 53 uitdrukkelijk dat de volledige harmonisatie betrekking heeft op het gedogen van een jonger ingeschreven merk. Een ruime interpretatie zou betekenen dat in geval van rechtsverwerking door gedogen vanwege de volledige harmonisatie van dit begrip geen toepassing van nationaal recht mogelijk is wanneer het latere merk niet is ingeschreven. Ik denk dat de strikte uitleg de juiste is. Het Hof hecht veel waarde aan de uitdrukkelijk in art. 9 gestelde voorwaarden. Nu de volledige harmonisatie slaat op die voorwaarden van gedogen, betekent dit volgens mij dat de rechter vrij is in gevallen die niet aan een of meer van de voorwaarden voldoen nationaal recht toe te passen. Verwezen zij ook naar de overigens niet bindende Joint Statements die door de Europese Raad zijn aangenomen bij de aanvaarding van de Richtlijn (zie ECTA Law Book IX, Community Trade Mark); statement nr. 8 komt er op neer dat de regeling van art. 9 er niet aan in de weg staat dat nationale instanties beslissen dat het recht om op te treden is verloren gegaan door andere omstandigheden. Verder kan de uitoefening van het merkrecht onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid in de zin van art. 3:13 BW opleveren. 

Het Hof geeft ook invulling aan het begrip 'bewust gedogen.' Deze invulling is op zich niet verrassend. Het Hof geeft terecht aan dat gedogen niet betekent: ' toestemming,' want voor toestemming moet met zekerheid de wil blijken om afstand te doen (r.o. 43). Het begrip 'gedogen' echter houdt volgens het Hof in dat de gedogende lijdelijk toeziet in een situatie waartegen hij zich kan verzetten (r.o. 44). Dit houdt tevens in dat hij kennis moet hebben van het ingeschreven merk en het gebruik ervan; dit volgt uit de gebruikte terminologie: 'bewust gedogen', dat wil zeggen 'met kennis van zaken' (r.o. 47 en 58). Geobjectiveerde kennis (hij had kunnen kennen) is niet voldoende. Duidelijk is dat het begrip rechtsverwerking dat de Richtlijn hanteert, niet hetzelfde inhoudt als het overeenkomstige begrip naar Nederlands nationaal recht. In 1993 oordeelde de Hoge Raad al dat de regeling in de Richtlijn een wezenlijke afwijking vormt van de nationale rechtsverwerkingsleer (HR 17 dec. 1993, NJ 1994, 573 met mijn noot). Volgens die leer is enkel stilzitten onvoldoende. Er moet sprake zijn een bij de wederpartij opgewekt vertrouwen dat een recht niet (meer) zal worden uitgeoefend. Dat is bij toepassing van art. 9 Merkenrichtlijn niet nodig. Wij zijn benieuwd hoe de strijd over Budweiser en Bud zich verder zal ontwikkelen. Inmiddels zijn in Engeland de vorderingen van Anheuser-Busch door het Court of Appel bij beslissing van  3 april 2012 afgewezen (zie: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2012/880.html)
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