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11
HOF VAN JUSTITIE EG
11 juni 2009
(P. Jann, M. Ilešic (rapporteur), A. Tizzano, E. Levits en J.-
J. Kasel)
(m.nt. A. Tsoutsanis)

Lindt & Sprüngli / Frans Hauswirth

Absolute weigeringsgronden art. 51 lid 1 sub b Gemeen-
schapsmerken Verordening. Bij vaststellen kwader trouw
Gemeenschapsdepot moet rekening worden gehouden met
alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken op
het tijdstip van indiening van de aanvraag.

art. 51 lid 1 sub b EG-Verord. nr. 40/94

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
tegen
Franz Hauswirth GmbH,

Arrest
1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing
betreft de uitlegging van art. 51 lid 1 sub b van verorde-
ning (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993
inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een
geding tussen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
(hierna: ‘Lindt & Sprüngli’), gevestigd in Zwitserland, en
Franz Hauswirth GmbH (hierna: ‘Franz Hauswirth’),
gevestigd in Oostenrijk.
3. Lindt & Sprüngli heeft in wezen via een
inbreukprocedure tegen Franz Hauswirth staking gevor-
derd van de fabricage en de verkoop op het grondgebied
van de Europese Unie van chocoladepaashazen die zo
soortgelijk zijn met de paashaas die wordt beschermd
door het gemeenschapsmerk waarvan zij houdster is
(hierna: ‘betrokken driedimensionale gemeenschaps-
merk’), dat zij daarmee kunnen worden verward.
4. Franz Hauswirth heeft een reconventionele vor-
dering tot nietigverklaring van bedoeld merk ingesteld,
daar zij in wezen van mening was dat dit merk volgens
art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94 niet voor
bescherming in aanmerking kwam, op grond dat Lindt &
Sprüngli te kwader trouw was bij de indiening van de
aanvraag tot inschrijving van voornoemd merk.

Rechtskader

Gemeenschapsregeling
5. Onder het kopje ‘Absolute nietigheidsgronden’
bepaalt art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94 het
volgende: ‘Het gemeenschapsmerk wordt op vordering
bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] of op
reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig
verklaard, wanneer
[…]
b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader
trouw was.’
6. Verordening nr. 40/94 is ingetrokken bij verorde-
ning (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009
inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, p. 1), die in
werking is getreden op 13 april 2009. Gelet op het tijdstip
van de feiten wordt het hoofdgeding evenwel nog steeds
beheerst door verordening nr. 40/94.

Nationale regeling
7. § 34 (1) van het Markenschutzgesetz (wet
betreffende de bescherming van merken) (BGBl.
260/1970), in de versie ervan die in het BGBl. I, 111/1999)
is gepubliceerd, bepaalt:
‘Eenieder kan de nietigverklaring van een merk vorderen
indien de aanvrager ten tijde van de merkaanvraag te
kwader trouw was.’
8. Volgens § 9 (3) van het Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (wet inzake oneerlijke mededin-
ging) (BGBl. I, 448/1984), in de versie zoals bekendge-
maakt in BGBl. I, 136/2001, wordt de uiterlijke vormge-
ving van waren, hun verpakking of omhulling op gelijke
wijze beschermd als de bijzondere benaming van een
onderneming, wanneer zij door het relevante publiek als
merk van de onderneming worden beschouwd.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen
9. Zowel in Oostenrijk als in Duitsland worden sinds
minstens 1930 in verscheidene vormen en kleuren choco-
ladehazen verkocht, gewoonlijk ‘Osterhasen’ genoemd.
10. Toen de chocoladehazen nog handmatig werden
vervaardigd en verpakt, bestond er een zeer grote ver-
scheidenheid van individuele vormen. Door de invoering
van de machinale verpakking lijken de industrieel vervaar-
digde paashazen steeds meer op elkaar.
11. Lindt & Sprüngli produceert sinds het begin van
de jaren vijftig een chocoladehaas waarvan de vorm erg
lijkt op die welke wordt beschermd door het betrokken
driedimensionale merk. Zij verkoopt deze haas sinds 1994
in Oostenrijk.
12. In de loop van 2000 is Lindt & Sprüngli houdster
geworden van het driedimensionale merk in kwestie,
bestaande uit een zittende goudkleurige haas in choco-
lade, met een rood strikje, een belletje en de in bruin
geschreven vermelding ‘Lindt GOLDHASE’. Het betreft
het hierna afgebeelde merk:
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13. Dit merk is ingeschreven voor chocolade en
artikelen in chocolade behorend tot klasse 30 in de zin
van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betref-
fende de internationale classificatie van de waren en
diensten ten behoeve van de inschrijving van merken,
zoals herzien en gewijzigd.
14. Franz Hauswirth brengt sinds 1962 chocoladeha-
zen op de markt. De in het hoofdgeding aan de orde zijnde
haas is de volgende:

15. Volgens de verwijzende rechter bestaat er gevaar
voor verwarring tussen de door Franz Hauswirth gefabri-
ceerde en verkochte chocoladehaas en de haas die door
Lindt & Sprüngli onder het betrokken driedimensionale
merk wordt gefabriceerd en verkocht.
16. Het gevaar voor verwarring vloeit onder meer
voort uit het feit dat de door Franz Hauswirth gefabri-
ceerde en verkochte haas een soortgelijke vorm en kleur
heeft als die welke door het betrokken driedimensionale
merk wordt beschermd, alsook uit het feit dat deze
onderneming een etiket op de onderzijde van het product
aanbrengt.
17. Eveneens volgens de verwijzende rechter produ-
ceren andere in de Europese Gemeenschap gevestigde
fabrikanten soortgelijke chocoladehazen als die waarvoor
het betrokken driedimensionale merk is ingeschreven.
Bovendien brengt een groot aantal van deze fabrikanten
de aanduiding van hun onderneming duidelijk op deze
hazen aan, op een voor de koper zichtbare wijze.
18. Vóór de inschrijving van het betrokken driedi-
mensionale merk stelde Lindt & Sprüngli enkel acties op

basis van het nationale mededingingsrecht of het natio-
nale recht inzake industriële eigendom in tegen de
fabrikanten van producten die geheel identiek waren aan
het product dat nadien tot de inschrijving van dit merk
aanleiding heeft gegeven.
19. Na de inschrijving van het betrokken driedimen-
sionale merk is Lindt & Sprüngli fabrikanten gaan vervol-
gen waarvan zij wist dat deze producten fabriceerden die
voldoende overeenstemming vertoonden om met de door
dit merk beschermde haas te kunnen worden verward.
20. Het Oberste Gerichtshof preciseert dat de
beslissing die het ten aanzien van de door Franz Haus-
wirth ingediende reconventionele vordering moet nemen,
afhangt van de vraag of Lindt & Sprüngli ten tijde van de
indiening van de aanvraag tot inschrijving van het
betrokken driedimensionale merk te kwader trouw was
in de zin van art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94.
21. In die omstandigheden heeft het Oberste
Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het
Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
1. Dient art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94

[…] aldus te worden uitgelegd dat de aanvrager van
een gemeenschapsmerk als te kwader trouw moet
worden beschouwd wanneer hij ten tijde van de
aanvraag weet dat een concurrent in (ten minste)
één lidstaat voor dezelfde of soortgelijke waren of
diensten een gelijk of overeenstemmend teken
gebruikt, waardoor verwarring kan ontstaan, en hij
het merk aanvraagt om de concurrent het verdere
gebruik van het teken te kunnen beletten?

2. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beant-
woord: Moet de aanvrager als te kwader trouw wor-
den beschouwd wanneer hij het merk aanvraagt om
een concurrent het verdere gebruik van het teken te
kunnen beletten, hoewel hij ten tijde van de aanvraag
weet of behoort te weten dat de concurrent reeds
een ‘verworven recht’ (‘wertvollen Besitzstand’) bezit
door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend
teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten,
waardoor verwarring kan ontstaan?

3. Indien de eerste of de tweede vraag bevestigend
wordt beantwoord: Moet kwade trouw worden uitge-
sloten wanneer het teken van de aanvrager reeds
bekendheid in het economisch verkeer heeft verkre-
gen en daardoor bescherming op grond van de
rechtsregels inzake oneerlijke mededinging genoot?

Beantwoording van de prejudiciële vragen
22. Met zijn vragen, die samen moeten worden
onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te
vernemen welke relevante criteria hij in aanmerking dient
te nemen om uit te maken of een aanvrager op het tijdstip
van de aanvraag tot inschrijving van een teken te kwader
trouw was in de zin van art. 51 lid 1 sub b van verorde-
ning nr. 40/94.
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Argumenten van partijen
23. Lindt & Sprüngli stelt in hoofdzaak dat de
wetenschap van het bestaan van concurrenten op de
markt en het oogmerk om anderen te beletten de markt
te betreden, geen kwade trouw van de aanvrager in de
zin van art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94
opleveren. Volgens deze onderneming dienen deze ele-
menten immers gepaard te gaan met oneerlijk gedrag,
dat wil zeggen een gedraging die in strijd is met hetgeen
in het handelsverkeer betaamt. Dergelijk gedrag is in het
hoofdgeding evenwel niet vastgesteld.
24. Volgens Lindt & Sprüngli heeft het betrokken
driedimensionale merk reeds vóór de indiening van de
aanvraag tot inschrijving bekendheid en onderscheidend
vermogen in het economisch verkeer verkregen, en genoot
het in de verschillende lidstaten van de Europese Unie
dus bescherming uit hoofde van het mededingingsrecht
of het merkenrecht. Deze onderneming voegt daaraan
toe dat dit merk gedurende een lange periode vóór de
indiening van de merkaanvraag als teken is gebruikt en
het deze bekendheid dankzij aanzienlijke reclamekosten
heeft verworven. De inschrijving van dit teken als merk
heeft dan ook tot doel, de handelswaarde ervan te
beschermen tegen namaakproducten.
25. Ingeval het BHIM evenwel een teken inschrijft
als merk dat vervolgens niet daadwerkelijk wordt
gebruikt, kunnen derden volgens Lindt & Sprüngli
krachtens art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94
vóór het verstrijken van een termijn van vijf jaar aanvoe-
ren dat de aanvrager op het tijdstip van de inschrijving
van dit merk te kwader trouw was en op die grond de
nietigverklaring van bedoeld merk vorderen.
26. Franz Hauswirth stelt in hoofdzaak dat art. 51
lid 1 sub b van verordening nr. 40/94 de noodzakelijke
correctie vormt, hetzij wanneer de traditionele absolute
weigeringsgronden niet van toepassing zijn, hetzij wan-
neer de relatieve gronden niet kunnen worden toegepast
omdat geen eigen recht op bescherming is verkregen.
Deze onderneming betoogt dus dat de kwade trouw
vaststaat wanneer de indiener van de aanvraag tot
inschrijving van een teken als merk wist dat een concur-
rent, die in ten minste één lidstaat een verworven recht
(‘wertvollen Besitzstand’) had verkregen, een identiek of
overeenstemmend teken gebruikte voor dezelfde of
soortgelijke waren of diensten, en hij om de inschrijving
van dit teken als gemeenschapsmerk verzoekt teneinde
deze concurrent te beletten zijn teken te blijven gebrui-
ken.
27. Het was volgens Franz Hauswirth dan ook de
bedoeling van Lindt & Sprüngli om haar concurrenten
volledig uit te schakelen met de inschrijving van het
betrokken driedimensionale merk. Lindt & Sprüngli pro-
beert immers de verdere fabricage te beletten van een
product dat sinds de jaren zestig wordt verkocht, of, in
de huidige vorm ervan, sinds 1997. Franz Hauswirth moet
immers haar afzet op grond van een verworven recht

(‘wertvollen Besitzstand’) kunnen behouden en kan niet
door communautaire concurrenten worden bedreigd.
28. Franz Hauswirth stelt voorts dat uit de bewoor-
dingen van art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94
duidelijk volgt dat niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid
is voorzien om kwade trouw te corrigeren aan de hand
van de bekendheid van het teken waarvan inschrijving
als merk wordt aangevraagd, zodat in het hoofdgeding
de bekendheid die vóór de inschrijving van het betrokken
driedimensionale merk is verkregen, niet kan worden
ingeroepen.
29. De Tsjechische regering is in hoofdzaak van
mening dat art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94
aldus moet worden uitgelegd dat de aanvrager die een
merk laat inschrijven om een concurrent het verdere
gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken te
beletten, terwijl hij op het tijdstip van de indiening van
de merkaanvraag weet of behoort te weten dat een con-
current een verworven recht (‘wertvollen Besitzstand’)
heeft verkregen door dit teken te gebruiken voor dezelfde
of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring
kan ontstaan, eveneens als te kwader trouw moet worden
beschouwd. Verder stelt deze regering dat het feit dat de
aanvrager reeds bekendheid voor het door hem gebruikte
teken heeft verkregen, kwade trouw niet uitsluit.
30. De Zweedse regering benadrukt voornamelijk
dat het volstaat dat de aanvrager ervan op de hoogte was
dat een andere marktdeelnemer het tot verwarring aan-
leiding gevende teken gebruikte, om de kwade trouw in
de zin van art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94
als bewezen te beschouwen. Deze regering preciseert dat
het door de inschrijving van een teken als merk nage-
streefde doel, te weten een concurrent te beletten een
teken te blijven gebruiken en de door dit teken verkregen
waarde verder te benutten, irrelevant is voor de beoorde-
ling van de kwade trouw. Voorts stelt deze regering dat
de bewoordingen of de opzet van verordening nr. 40/94
geenszins het vereiste van een element van opzet
ondersteunen, en dat elke andere uitlegging zou leiden
tot ongerechtvaardigde bewijsproblemen en tot uitholling
van de mogelijkheden voor de marktdeelnemer die als
eerste het betrokken teken heeft gebruikt, op te komen
tegen een merk dat ten onrechte is ingeschreven.
31. De Commissie van de Europese Gemeenschappen
stelt in wezen dat het BHIM tijdens de procedure tot
inschrijving van een teken als merk moet verifiëren of
deze inschrijving met het oog op het daadwerkelijke
gebruik van dit merk wordt verricht. Ingeval het BHIM
een teken inschrijft als merk, dat vervolgens niet daad-
werkelijk wordt gebruikt, kunnen derden daarentegen
krachtens art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94
binnen een termijn van vijf jaar aanvoeren dat de aanvra-
ger ten tijde van de inschrijving van dit teken als merk
te kwader trouw was en kunnen zij op die grond nietig-
verklaring van dit merk vorderen.
32. Aangaande de relevante criteria voor de vaststel-
ling of een aanvrager te kwader trouw is, vermeldt de
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Commissie het gedrag van deze laatste op de markt, het
gedrag van andere marktdeelnemers ten aanzien van het
ter inschrijving ingediende teken, het feit dat de aanvra-
ger op het tijdstip van de indiening over een scala aan
merken beschikt, alsook alle andere omstandigheden die
het concrete geval kenmerken.
33. Volgens de Commissie vormen daarentegen geen
relevante factoren het feit dat een derde reeds gebruik
maakt van een gelijk of overeenstemmend teken dat al
of niet verwarring kan doen ontstaan, het feit dat de
aanvrager van dat gebruik op de hoogte is, of het feit dat
deze derde een verworven recht (‘wertvollen Besitzstand’)
op het door hem gebruikte teken heeft verkregen.

A – Antwoord van het Hof
34. Ter beantwoording van de gestelde vragen zij
eraan herinnerd dat kwade trouw blijkens de bewoordin-
gen van art. 51 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94 één
van de gronden van absolute nietigheid van het gemeen-
schapsmerk vormt, en deze dus kan worden ingeroepen
hetzij voor het BHIM, hetzij in het kader van een tijdens
een inbreukprocedure ingestelde reconventionele vorde-
ring.
35. Uit diezelfde bepaling volgt ook dat het relevante
tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade
trouw van de aanvrager de indiening van de merkaan-
vraag door de betrokkene is.
36. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat
bij het Hof enkel de zaak aanhangig is gemaakt, waarin
ten tijde van de indiening van de merkaanvraag verschil-
lende producenten op de markt gelijke of overeenstem-
mende tekens gebruikten voor dezelfde waren of dien-
sten, of voor waren of diensten die zo soortgelijk zijn dat
daardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan
inschrijving is aangevraagd.
37. Er zij op gewezen dat de kwade trouw van de
aanvrager in de zin van art. 51 lid 1 sub b van verordening
nr. 40/94 globaal moet worden beoordeeld, met inachtne-
ming van alle relevante factoren van het concrete geval.
38. Wat inzonderheid de in de prejudiciële vragen
vermelde factoren betreft, te weten:
– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten

dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of
overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of
een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan
ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aan-
gevraagd;

– het oogmerk van de aanvrager om die derde het ver-
dere gebruik van dit teken te beletten, en

– de omvang van de rechtsbescherming die het teken
van de derde en het teken waarvan inschrijving is
aangevraagd, genieten, dienen de hierna volgende
preciseringen te worden verstrekt.

39. In de eerste plaats dient er ten aanzien van de
woorden ‘behoorde te weten’, genoemd in de tweede
prejudiciële vraag, op te worden gewezen dat een vermoe-
den van wetenschap van de aanvrager van het gebruik

door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken
voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwar-
ring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is
aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene
bekendheid in de betrokken economische sector van dat
gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur
van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit
gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager
er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag
kennis van had.
40. Vastgesteld moet evenwel worden dat de
omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten
dat een derde in ten minste één lidstaat sedert lang een
gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde
of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ont-
staan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd,
op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van
de aanvrager.
41. Derhalve moet bij de beoordeling van bestaan
van kwade trouw tevens het oogmerk van de aanvrager
op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in
aanmerking worden genomen.
42. Dienaangaande zij opgemerkt dat, zoals de
advocaat-generaal in punt 58 van haar conclusie aangeeft,
het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip
een subjectief gegeven is dat moet worden vastgesteld
aan de hand van de objectieve omstandigheden van het
voorliggende geval.
43. Het oogmerk om een derde te beletten een pro-
duct te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op
kwade trouw van de aanvrager wijzen.
44. Dat is met name het geval wanneer achteraf
blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk
heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te
gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot
de markt te verhinderen.
45. In dat geval vervult het merk immers niet zijn
wezenlijke functie, te weten aan de consument of de
eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de
betrokken waar of dienst waarborgen in dier voege dat
hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring
kan onderscheiden van waren of diensten van andere
herkomst (zie onder meer arrest van 29 april 2004, Hen-
kel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089,
punt 48).
46. Evenzo vormt het feit dat een derde al geruime
tijd een teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke
waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het aange-
vraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbe-
scherming genoot, een van de relevante factoren voor de
beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de
aanvrager.
47. In een dergelijk geval zou de aanvrager immers
de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten kunnen
gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die
een teken gebruikt dat op basis van zijn eigen merites
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reeds een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft
verkregen, oneerlijk te beconcurreren.
48. Niettemin kan niet worden uitgesloten dat zelfs
in dergelijke omstandigheden, en met name wanneer
verschillende producenten op de markt gelijke of over-
eenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde of
soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan
ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aange-
vraagd, de aanvrager een legitiem doel nastreeft met de
inschrijving van dit teken.
49. Dit kan onder meer het geval zijn, zoals de
advocaat-generaal in punt 67 van haar conclusie opmerkt,
wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening
van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwko-
mer op de markt – van dat teken wil profiteren door de
presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager
doet besluiten om dit teken te laten inschrijven teneinde
het gebruik van deze presentatie te beletten.
50. Bovendien kan, zoals de advocaat-generaal in
punt 66 van haar conclusie eveneens aangeeft, ook de
aard van het aangevraagde merk relevant zijn voor de
beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvra-
ger. Ingeval het betrokken teken bestaat in de vorm en
presentatie van een product als geheel, kan de kwade
trouw van de aanvrager immers sneller worden vastge-
steld wanneer de keuzevrijheid van concurrenten ten
aanzien van de vorm en de presentatie van een product
om technische of commerciële redenen beperkt is, in die
zin dat de merkhouder dan in staat is zijn concurrenten
niet alleen te beletten een gelijk of overeenstemmend
teken te gebruiken, maar zelfs om vergelijkbare producten
op de markt te brengen.
51. Verder moet bij de beoordeling of sprake is van
kwade trouw van de aanvrager eveneens rekening worden
gehouden met de mate van bekendheid die een teken
genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag
tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk.
52. Deze mate van bekendheid kan immers juist het
belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een
ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.
53. Gelet op een en ander moeten de gestelde vragen
aldus worden beantwoord dat de nationale rechter bij de
beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvra-
ger in de zin van art. 51 lid 1 sub b van verordening nr.
40/94, rekening moet houden met alle relevante factoren
die het concrete geval kenmerken en die bestonden op
het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot
inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en
met name met:
– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten

dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of
overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of
een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan
ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aan-
gevraagd;

– het oogmerk van de aanvrager om die derde het ver-
dere gebruik van dit teken te beletten, en

– de omvang van de rechtsbescherming die het teken
van de derde en het teken waarvan inschrijving is
aangevraagd, genieten.

Kosten
54. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding
is de procedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie
over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens
indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het
Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht: Bij
de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de
aanvrager in de zin van art. 51 lid 1 sub b van verordening
(EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake
het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter reke-
ning houden met alle relevante factoren die het concrete
geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de
indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken
als gemeenschapsmerk, en met name met:
– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten

dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of
overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of
een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan
ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aan-
gevraagd;

– het oogmerk van de aanvrager om die derde het ver-
dere gebruik van dit teken te beletten, en

– de omvang van de rechtsbescherming die het teken
van de derde en het teken waarvan inschrijving is
aangevraagd, genieten.

Noot
Foil-Wrapped Flopsy’s en kwade trouw

Inleiding
1. Zoals bekend kan de inschrijving van een merk
worden doorgehaald, als (achteraf) blijkt dat dit ‘te kwa-
der trouw’ werd gedeponeerd. Dit is de eerste uitspraak
van het Europese Hof van Justitie die nader ingaat op
deze nietigheidsgrond. De uitspraak heeft formeel alleen
betrekking op de uitleg van art. 51-1 van de inmiddels
ingetrokken Gemeenschapsmerkenverordening (40/94).
De uitleg van het Hof is ook van materieel belang voor
het gelijkluidende art. 52-1(b) van de nieuwe verordening
(207/2009). Die nieuwe verordening is sinds april 2009
in werking. Ik zal daarom de nieuwe nummering aanhou-
den.
2. Aanleiding van deze zaak is dat chocoladefabri-
kant Lindt concurrenten wil verbieden om chocolade
paashazen te verkopen in een vorm die te veel lijkt op de
paashaas van Lindt. De Oostenrijkse concurrent Hauswirth
weigert aan de vorderingen van Lindt te voldoen en laat
het tot een rechtszaak komen. Het geschil duurt inmiddels
5 jaar. Voor de achtergronden van de zaak verwijs ik
verder naar het degelijke Duitse artikel van Hildebrandt
in MarkenR 03/2008 p. 102 en naar het zeer lezenswaar-
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dige artikel van Forelle in The Wall Street Journal van 11
juni 2009. Het arrest is voorts eerder besproken door
Huydecoper in BIE 2009/59.
3. De essentie van de uitspraak is dat het enkele
weten van eerder gebruik nog geen kwade trouw oplevert,
maar dat daarvoor méér nodig is, en wel dat de deposant
ook het oogmerk moet hebben gehad om de ander verder
gebruik daarvan te beletten. Ook speelt de omvang van
de rechtsbescherming die de betrokken tekens genieten
een rol. Daarnaast moet de rechter ook rekening houden
met de andere omstandigheden van het geval.
4. Of de vorm van een (paas)haas voor chocolade
producten eigenlijk wel als (vorm)merk kan dienen en
als herkomstaanduider wordt opgevat, stond in de proce-
dure bij het Hof niet ter discussie. Het Oberlandesgericht
in Wenen meende dat de betrokken vorm van huis uit
onvoldoende onderscheidend vermogen had. Op basis
van marktonderzoeken werd echter toch aangenomen
dat een aanzienlijk deel van het publiek die vorm inder-
daad als herkomstaanduiding van Lindt opvat, en dus als
merk was ‘ingeburgerd1’. Je kan daar natuurlijk anders
over denken, en dat doet de pers en literatuur dan ook.
Dat klinkt ook door in de subkop van The Wall Street
Journal: ‘can a Foil-Wrapped Flopsy be Trademarked?’
5. Voor de invulling van het rechtsbegrip van
‘kwade trouw’ kiest het Hof voor de beproefde benadering
van rechterlijk geven en nemen. Het geven van nationale
rechterlijke vrijheid door te stellen dat dit moet worden
beoordeeld ‘met inachtneming van alle relevante factoren
van het concrete geval’. En het ontnemen daarvan door
dit rechtsbegrip niettemin nader Europabreed te ‘precise-
ren’ (r.o. 37-38). Die ‘preciseringen’ bestaan uit het noe-
men van drie factoren waar de nationale rechter ‘met
name’ rekening mee moet houden. Factor 1: het weten
of behoren te weten van voorgebruik (r.o. 39-40). Factor
2: het oogmerk van de deposant om de voorgebruiker
verder gebruik te beletten (r.o. 41-50). Factor 3: de
omvang van de rechtsbescherming die de betrokken
tekens genieten (r.o. 46, 51-52). Ik loop die communau-
taire richtsnoeren kort langs.

Eerste factor: ‘weten van eerder gebruik’
6. De eerste factor komt Benelux merkenjuristen
vertrouwd voor. Sinds de jaren ‘70 bepaalt het Benelux
Merkenrecht al dat ‘weten of behoren te weten’ van
andermans merkgebruik kwade trouw oplevert: zie
voorheen art. 4-6 BMW en thans art. 2-4(f) BVIE. Verras-
send is wél dat ‘weten’ alleen onvoldoende is (r.o. 40).
Voor het nietigverklaren van een Gemeenschapsmerk op
basis van kwade trouw is meer nodig.

Tweede factor: ‘verhinderingsoogmerk’
7. Dat meerdere blijkt uit de tweede factor. Het
oogmerk van de deposant moet ook in aanmerking wor-
den genomen (r.o. 41). Het Hof merkt daarbij op dat het

1. OLG Wien 8 Jan. 2007 2 R 210/06a (Lindt/Hauswirth: GOLDHASE)

oogmerk om een derde te beletten een bepaald product
te verkopen in bepaalde omstandigheden op kwade trouw
kan wijzen. Is dit een verrassende maatstaf? Nee en Ja.
Nee, omdat deze factor aansluit bij de monumentale
Duitse rechtspraak van ‘Behinderungsabsicht’, zoals het
Bundesgerichtshof die sinds de jaren ‘60 heeft ontwikkeld.
Die maatstaf wordt ook in het aangrenzende Oostenrijk
toegepast en kwam ook terug in de vragen van het Ober-
ste Gerichtshof aan het Hof.2 Ja, omdat het Hof met de
gekozen formulering niet wil weten van elders geprocla-
meerde maatstaven die ook refereren aan de ‘intentie’
van de merkdeposant. Zo wordt het bij de OHIM Cancel-
lation Division en in het Verenigd Koninkrijk gepropa-
geerde concept van ‘dishonest intention’ niet overgeno-
men. In dat concept staat de ‘oneerlijkheid’ van de
intentie van de merkdeposant centraal.3 Dat het Hof daar
niet van wil weten, blijkt wel uit het feit dat het Hof het
daartoe strekkende voorstel in de conclusie van A-G
Sharpston (sub 60) niet overneemt.
8. Het Hof schetst vier situaties waarin het oogmerk
van de merkdeposant vooral van belang is. Kort gezegd
gaat het dan om gevallen van
i. het deponeren van een merk zonder de intentie te

hebben dat merk te gaan gebruiken (r.o. 44-45),
ii. het deponeren van een merk dat identiek is of over-

eenstemt met een langdurig door een derde gebruikt
teken (r.o. 46-47),

iii. het deponeren van een merk met een legitiem doel
van de deposant (r.o. 48-49) en

iv. het deponeren van een merk dat gelet op de aard van
het aangevraagde merk onwenselijk is omdat dit de
vrije concurrentie onevenredig kan belemmeren (r.o.
50).

Ik signaleer dat men over de opportuniteit van deze door
het Hof geschetste situaties op deelpunten kan twijfelen.
Ik stip kort wat punten aan en verwijs verder naar mijn
Engelstalige boek over dit onderwerp dat in 2010 ver-
schijnt.
9. Het nietigverklaren van een merk wegens een
gebrek aan gebruiksintentie laat zich niet rijmen met de
grond van vervallenverklaring in § 51-1, en de daarin
geboden faciliteit van respijt om het gedeponeerde merk
pas binnen 5 jaar (normaal) te gebruiken. Het past ook
niet in de totstandkomingsgeschiedenis van deze kwade
trouw bepaling. De concept tekst van deze bepaling werd
juist in 1987 op voorstel van de Duitse delegatie aange-
past. In plaats van het criterium van het ‘ontbreken van
een bona fide gebruiksintentie’ is toen gekozen voor even
bedoelde maatstaf van ‘kwade trouw’.4

2. Zie voor een overzicht van Duitse en Oostenrijkse rechtspraak: A.
Tsoutsanis, Het merkdepot te kwader trouw (diss. Leiden), Kluwer 2005,
p. 325 e.v. en p. 432 e.v.

3. Zie bijv. OHIM 1st Cancellation Division 28 Maart 2000 (Trillium) sub
11 en High Court 12 June 1998 RPC 1999 p. 367 (Gromax) p. 379.

4. Bericht der Ad-hoc gruppe der Referenten an den des Ausschusses der
Ständigen Vertreter doc. 19.5.1987 6383/87 p. 11: besproken in
Tsoutsanis 2005, a.w., p. 207.
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10. De tweede en derde situatie lijken vooral te
maken te hebben met de (beschermingswaardige) omvang
van het voorgebruik door de betrokken derde resp.
deposant, en vormen daarmee vooral een aanzet op de
hierna te bespreken derde factor.
11. De vierde situatie belichaamt de kennelijk toch
ook door het Hof gevoelde aarzeling over de toelaatbaar-
heid van het betrokken vormmerk. Hoewel ik die aarze-
ling onderschrijf, rijst de vraag of die aarzeling ook ver-
disconteerd moet worden in de sleutel van ‘kwade trouw’.
Of op het moment van inschrijving een bepaald aange-
vraagd teken gelet op de ‘aard’ daarvan tot het publieke
domein (ver)dient te behoren, is veel meer een vraag die
zijn plaats heeft in de absolute weigeringsgronden van
art. 7 met de daarin voorziene waarborgen om niet-
onderscheidende, beschrijvende of generieke tekens
buiten het merkenregister te houden. In de praktijk is
het natuurlijk zo dat die weigeringsgronden minder
absoluut zijn dan het lijkt en een teken door overvloedig
bewijs van inburgering altijd wel voor inschrijving in
aanmerking kan komen. Om zo een situatie ging het ook
hier: Lindt kon bogen op decennialang gebruik, driftige
marketing, deftig marktaandeel, duizenden euro’s omzet
en duizelingwekkende marktonderzoeken. Noem dat de
macht van het getal of de macht van het grote geld, maar
feit is dat de toetsende instantie stevige schoenen of een
stevig verhaal moet hebben om bij aanhoudend bewijs
van inburgering door een vasthoudende merkhouder het
aangevraagde teken te (blijven) weigeren.5 In deze zaak
nam het Oberlandesgericht in Wenen in ieder geval
inburgering aan. Omdat volgens het merkenrecht inbur-
gering is toegestaan en in de merkenpraktijk alles moge-
lijk is, wil het Hof kennelijk daarom in klemmende
gevallen, zoals omschreven in r.o. 50, de rechter de vrij-
heid laten om een ingeburgerd merk toch wegens de aard
(en het mededingingsbeperkende karakter) daarvan nietig
te verklaren. Kwade trouw dus als laatste poortwachter
van het publieke domein.

Derde factor: ‘omvang van de rechtsbescher-
ming’

12. Tot slot acht het Hof voor kwade trouw van
belang ‘de omvang van de rechtsbescherming die het
teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving
is aangevraagd, genieten’ (r.o. 51-52). In de betrokken
passage spreekt het Hof vooral van de ‘mate van
bekendheid’ en doelt daarmee mijns inziens vooral op de
beschermingswaardige omvang van het eerder gebruik
door voorgebruiker en deposant. Voor de voorgebruiker
is dat door het Hof reeds belicht in overweging 46.
Rechtsoverwegingen 51 en 52 gaan daarom alleen in op
de mate van bekendheid van het eerder gebruik van de
deposant. Ik onderstreep dat in de eindconclusie van het

5. Dat onderstreept bij vormmerken eens te meer het belang van een
grondige toetsing van de daarvoor geldende specifieke weigeringsgron-
den die niet door inburgering opzij kunnen worden gezet, en pleit ook
voor behoedzame weging van inburgeringsbewijs.

Hof beide aspecten in gelijke mate terugkomen. Ik bena-
druk ook dat het Hof niet het tijdstip maar de omvang
van het betrokken voorgebruik bepalend acht. De door
het BenGH in Winner Taco geïntroduceerde regel dat een
deponerende voor-voorgebruiker niet te kwader trouw
kan zijn, moet dus worden genuanceerd.6 Of dat zo is,
hangt niet alleen af van het aanvangstijdstip van zijn
(voor-)voorgebruik, maar ook van de omvang resp.
bekendheid daarvan én van dat van het voorgebruik van
de derde. Deze factor kan dus ook ten nadele van een
deponerende merkgebruiker uitvallen, bijvoorbeeld als
deze een derde voorgebruiker tegenkomt die het betrok-
ken teken later maar omvangrijker is gaan gebruiken.

Gevolgen voor de Benelux
13. Gelet op de samenhang tussen verordening en
richtlijn ligt het voor de hand dat de door het Hof gegeven
begripsuitleg ook van belang is voor art. 3-2(d) en 4-4(g)
van de Merkenrichtlijn, en dus ook voor de interpretatie
van art. 2.4(f) BVIE. Huydecoper is eenzelfde mening
toegedaan (BIE 2009/59). Ik merk daarbij evenwel op dat
het Hof, anders dan A-G Sharpston, (nog) geen parallel
heeft willen trekken met het richtlijnbegrip van kwade
trouw. Of dat een keuze is of een kwestie van tijd, is
onduidelijk, en daarom een vervolgvraag die wellicht
opnieuw aan het Hof moet worden voorgelegd.
14. In ieder geval lijken tegen overeenkomstige toe-
passing weinig principiële bezwaren te bestaan. De
belangrijkste impact voor de Beneluxmerkenpraktijk zou
dan zijn dat het in die bepaling gesuggereerde weten van
voorgebruik alléén onvoldoende is voor een beroep op
kwade trouw. Dat volgt uit overweging 40. Een bewijslast-
verzwaring behoeft dat in de praktijk niet op te leveren,
omdat het bewijs van weten van voorgebruik doorgaans
tevens een verhinderingsoogmerk zal indiceren: weten
van andersmans voorgebruik en toch deponeren zal
immers doorgaans met geen ander oogmerk geschieden
dan die ander het gebruik van het betrokken teken (vroeg
of laat) te verhinderen. Dat blijkt bijv. uit de rechtspraak
uit Duitsland en Oostenrijk, die de Benelux en Europa ten
deze als gidslanden kunnen dienen. Zie bijvoorbeeld de
zaak Waldschatz uit 2008 waarin het Bundespatentgericht
overwoog: ‘die Anforderungen an die Feststellung einer
Behinderungsabsicht dürfen dabei nicht überspannt
werden. Vielmehr ist es ausreichend, wenn sich unter
Würdigung der maβgeblichen Feststellungen nach der
allgemeinen Lebenserfahrung eine Behinderungsabsicht
aufdrängt. Die Kenntnis des Anmelders von der Vorbenut-
zung durch den Dritten stellt insoweit ein wichtiges Indiz
für die Behinderungs- und Sperrabsicht dar.’7 Een aankno-
pingspunt daarvoor is ook te vinden bij A-G Sharpston
die stelt dat ‘not a great deal more evidence will be
required to decide the matter’ (sub 65). Een dergelijke
oplossing past ook in de door het Hof voorgestelde

6. BenGH 25 Juni 2004 A 2003/1 IER 2004/79; BIE 2004/89 (Winner Taco)
r.o. 19-21, 36.

7. BPatG 23 Juli 2008 28 W (pat) 193/07 (Waldschatz) p. 6.
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(deductieve) benadering om de (subjectieve) intentie van
de deposant af te leiden uit de (objectieve) omstandighe-
den van het geval (r.o. 42). Langs deze weg moet ook de
Benelux goed met dit nieuwe beslismodel van kwade
trouw kunnen leven.

Alexander Tsoutsanis
(advocaat bij DLA Piper te Amsterdam en universitair docent
Intellectuele Eigendom aan de Universiteit Leiden)
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