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1. Een kort en krachtig arrest, gewezen zonder conclusie van een AG. De eerste reactie is dan: is dit arrest waard gepubliceerd te worden in de NJ, nota bene voorzien van een noot? Het antwoord is, dat, wat het Hof doet, zeker aandacht behoort te krijgen. Het gaat kort gezegd over de vraag of een nationale (in dit geval Finse) regel omtrent rechtsverwerking nog kan worden toegepast naast de geharmoniseerde bepalingen van merkenrecht. Het Hof beslist dat dit niet kan. Zoals hieronder toegelicht, zet ik vraagtekens bij deze conclusie.
2. Wat was er aan de hand? De houder (Lunapark) van een nationale merkinschrijving van het merk DRACULA voor snoepgoed, ingeschreven in 2009, start in 2020 een inbreukactie tegen een onderneming (Hardeco) die eveneens snoepgoed op de markt brengt met gebruikmaking van het merk DRACULA; deze onderneming beschikt niet over een merkinschrijving. Zo te zien een clear cut case. Maar, die onderneming (althans haar rechtsvoorgangster) gebruikte dat merk DRACULA al voordat Lunapark haar merk DRACULA inschreef. Zij verweerde zich met de stelling dat Lunapark haar rechten om op te treden tegen het gebruik van het merk had verloren hetgeen volgde uit een algemeen beginsel van Fins privaatrecht, dat zegt dat iemand zijn rechten moet doen gelden binnen een redelijke termijn nadat hij kennis had of had moeten hebben van de feiten waarop de eis is gebaseerd. Lunapark had nooit iets tegen het gebruik ondernomen. De Finse rechter in eerste instantie paste dit beginsel toe. In hoger beroep stelde Lunapark dat dit beginsel van Fins privaatrecht in strijd is met de bepalingen van de Merkenrichtlijn. Kort gezegd, omdat in deze richtlijn is voorzien in een specifieke regeling van rechtsverwerking (artikel 18, lid 1 en artikel 9, lid 1) die, voor zover hier van belang inhoudt, dat de houder van een ouder merkrecht die het gebruik van een later ingeschreven (cursivering toegevoegd, ChG) merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, niet langer de nietigheid van de inschrijving en een verbod op gebruik van dat gedoogde merk kan vorderen. De oplettende lezer ziet het direct: het merk DRACULA van Hardeco is niet ingeschreven. Dus strikt genomen, is deze regel van rechtsverwerking uit de Merkenrichtlijn niet van toepassing. Hardeco werd echter toch geholpen doordat, zoals gezegd, volgens beginselen van Fins privaatrecht, het verbodsrecht verloren kan gaan indien iemand die het gebruik van het beweerdelijk inbreukmakende teken kende, niet binnen een redelijke termijn optreedt. Welnu, de Finse appelrechter wilde van het Europese Hof weten of de Merkenrichtlijn zich verzet tegen toepassing van deze beginselen. 
3. Het antwoord van het Europese Hof luidt kort gezegd: ja, de Merkenrichtlijn verzet zich tegen verdere beperking van de rechten van de merkhouder. Hoe komt het Hof hierbij? Allereerst wordt (in rov. 28) verwezen naar de rechtspraak van het hof (o.m. 27 okt. 2022, C-197-21, ECLI:EU:C:2022:834, Soda-Club) waarin is beslist dat art. 10 Merkenrichtlijn een volledige harmonisatie tot stand brengt van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten, Dan wordt in rov. 31 verwezen naar het Budějovický Budvar-arrest van 22 sept. 2011 (C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605, rov. 33) waarin is beslist dat wat rechtsverwerking wegens gedogen in een nietigheidsprocedure betreft, art. 9 een volledige harmonisatie tot stand brengt van de voorwaarden waaronder de houder van een ingeschreven (cursivering, ChG) merk zijn recht op een merk kan behouden wanneer daarvan nietigverklaring wordt gevorderd. Maar, zoals gecursiveerd, dat gaat dan over ingeschreven merken. DRACULA, gebruikt door Hardeco, was, zoals vermeld, niet ingeschreven. En dan komt de conclusie van het Hof in rov. 36: zoals uit de voorgaande overwegingen volgt…kan een nationale rechter in het kader van een geding over het aan een merk verbonden recht de uitoefening van dat recht niet verder beperken dan hetgeen is bepaald in artikel 18, lid 1 …gelezen in samenhang met art. 9, lid 1 of 2..” Volgens het Hof zou een andere uitleg van de bepalingen van de Merkenrichtlijn afbreuk doen aan de doelstelling van de richtlijn, die er volgens het Hof in bestaat te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. 
4. Ik vind deze conclusie niet overtuigend. Het Hof stapt te gemakkelijk over de drempel dat de rechtsverwerkingsregels van art. 18 jo. 9 Merkenrichtlijn blijkens de tekst alleen gaan over beperkingen in de uitoefening van het recht t.o.v. ingeschreven merken en dat alleen ten aanzien daarvan volledige harmonisatie wordt beoogd. Wat is er dan over van de beslissing van het Hof in meergenoemde Budějovický Budvar-beslissing? Daarin staat dat de voorwaarden van deze regeling en met name het begrip "gedogen" Unierechtelijk moeten worden uitgelegd en dat de termijn van rechtsverwerking slechts kan ingaan wanneer is voldaan aan vier voorwaarden (zie rov. 53 van het Budějovický Budvar-arrest). De eerste daarvan is dat het moet gaan om gedogen van een later ingeschreven merk. Ik citeer nu uit mijn noot onder dit arrest in NJ 2013/117: “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 erop 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.” Ik blijf erbij dat deze toen door mij verdedigde strikte uitleg de juiste is en dat het Hof met andere woorden in het hier geannoteerde arrest op weinig overtuigende wijze ten onrechte anders besliste.
5. Kortom: in situaties als die welke zich in de Lunapark-casus voordoen, zou mijns inziens zeker ruimte moeten zijn om met toepassing van redelijkheids- en billijkheidsargumenten een vordering van een te lang stilzittende merkhouder af te wijzen. Graag wijs ik op hetgeen ik in mijn op 9 november 1993 uitgesproken Groninger inaugurele rede (Volghende het rechte oordeel van redene) heb verdedigd, te weten dat een langdurig stilzitten spoedig leidt tot een rechtsuitoefening die in strijd is met de norm van redelijkheid en billijkheid. Anders dan het Hof oordeelt, meen ik dat buiten de gevallen die uitdrukkelijk in de Merkenrichtlijn zijn voorzien en ten aanzien waarvan dus volledige harmonisatie bestaat, een dergelijke norm toepasbaar moet kunnen zijn. Die norm is dan een norm van nationaal recht (zoals de Finse regeling in de onderhavige zaak en zoals bijv. die van art. 21 lid 4 van de Duitse merkenwet volgens welke de geïmplementeerde beginselen van geharmoniseerde rechtsverwerking (uit de richtlijn, ChG) de “allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt” laat. Steun voor het standpunt dat bepaalde nationale regels in merkenkwesties nog steeds van toepassing zijn, vind ik ook in overweging 40 van de Merkenrichtlijn waarin staat dat de richtlijn de toepassing van andere nationale rechtsregels niet uitsluit, zoals die “betreffende oneerlijke mededinging, burgerlijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument.” 
6. Tot slot: als het Hof in dit Lunapark-arrest gelijk heeft, stelt zich de vraag of hetgeen het Hof heeft beslist ook geldt voor verjaring. Over verjaring zegt de Merkenrichtlijn niets, maar verjaring kan leiden tot een beperking in de uitoefening van een merkrecht en dus zou het Hof in lijn met Lunapark wel eens kunnen beslissen dat daarvoor buiten de Merkenrichtlijn geen ruimte is. Voor een bespreking van rechtsverwerking en verjaring in het merkenrecht verwijs ik naar het artikel van Thijs van Aerde in BMM-Bulletin 2023, p. 97 e.v.
7. Het arrest werd ook geannoteerd door S. Bergsma in BIE 2025, 245.
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