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Geldigheid Benelux- en Uniemerken: 

een territoriale hindernis?

In het merkenrecht speelt territorialiteit een belangrijke rol. Een merk is immers territoriaal van karak-

ter; merkinschrijvingen hebben in beginsel slechts effect in het territoir waar zij zijn ingeschreven. Dit 

heeft als gevolg dat ook de geldigheid van het merk territoriaal van karakter is. In dit artikel wordt 

besproken wanneer en hoe dit territoriale aspect aan de orde komt bij de beoordeling van de geldigheid 

van ingeschreven Benelux- en Uniemerken en worden de knelpunten die zich daarbij (kunnen) voordoen 

gesignaleerd. Daarbij is gekozen voor de onderwerpen die in de praktijk het meeste voorkomen zodat dit 

artikel, mede gezien de ruime strekking van dit onderwerp, bij lange na niet een compleet overzicht 

biedt van alle mogelijke territoriale aspecten rondom de geldigheid van merken.

Geldigheid versus territorialiteit

Met een ingeschreven merk verkrijgt de houder een 
exclusief recht om dat merk te gebruiken ter aan-
duiding van zijn waren en/of diensten. De inschrij-
ving van een merk gee! de merkhouder echter niet 
per de#nitie een recht dat onaantastbaar is. Zo kan 
een merk nog na inschrijving aangevochten worden 
in een inbreuk-, verval- of nietigheidsprocedure. 
Een merkinschrijving kan zijn geldigheid1 echter 
uitsluitend verliezen door een nietig- of vervallen-
verklaring. Bij nietigheid en verval wordt de merk-
inschrijving doorgehaald uit het register2 en verliest 
de merkhouder het exclusieve merkrecht. In 
 verband met het unitair karakter van Benelux- en 
Uniemerken, hee! nietigheid of verval e$ect in het 
hele territoir van de Benelux, respectievelijk de EU.3 
De nietigheid of het verval kan uiteraard ook 
slechts betrekking hebben op een deel van de waren 
en/of diensten.

Tegenover het verkrijgen van een exclusief recht 
(positieve kant), staat dat de merkhouder ook 
inspanningen moet verrichten om dit exclusieve 
recht geldend te kunnen maken (negatieve kant). 
Wanneer de merkhouder het ingeschreven merk-
recht wenst in te roepen tegenover derden of 
 wanneer het merk wegens nietigheid of verval 
wordt aangevochten door derden, hee! de merk-
houder vaak wat hobbels te nemen. Het unitair 
karakter van Benelux- en Uniemerken draagt daar 
helaas aan bij. Immers, de ruime territoriale 
bescherming van Benelux- en Uniemerken brengt 
de merkhouder vaak in een lastig parket. In geval 
van Uniemerken is het de merkhouder zelf die kiest 
voor een ruime(re) territoriale bescherming. In 

geval van Benelux-merken hee! de merkhouder 
weinig keus: het meest beperkte nationale recht dat 
we kennen is nu eenmaal het Benelux-merk dat 
zich automatisch uitstrekt over het gehele territo-
rium van het Benelux-gebied.

Wanneer de geldigheid van een ingeschreven merk 
wordt aangevochten wegens nietigheid of verval, 
komen vanuit territoriaal perspectief al snel een 
aantal gemeenschappelijke vragen om de hoek 
 kijken. Aan welke territoriale vereisten moet de 
Benelux- of Uniemerkhouder voldoen om zijn 
merk bij een vordering tot nietigheid of verval in 
stand te houden? Hoe worden deze territoriale 
 vereisten ingevuld en welke factoren spelen daarbij 
een rol? Of het nu gaat om de nietigheid of het 
 verval, deze (en soms meerdere) vragen spelen bij 
de beoordeling van een nietigheids- of vervalgrond 
een belangrijke rol. Hoewel het aspect territoriali-
teit bij iedere nietigheids- of vervalgrond een 
belangrijke rol speelt (bij de één meer dan bij de 
andere), zal in dit artikel uitsluitend worden inge-
gaan op:
I. verlies van het merkrecht als gevolg van nietig-

heid wegens gebrek aan onderscheidend 
 vermogen op grond van art. 2.28 lid 1 sub b-d 
BVIE / art. 7 lid 1 sub b-d UMVo;

II. verlies van het merkrecht als gevolg van verval 
wegens niet-normaal gebruik op grond van 
art. 2.26 lid 2 sub a BVIE / art. 18 lid 1 UMVo.

Tot slot (III.) zal kort worden ingegaan op de terri-
toriale vereisten bij de beoordeling van bekendheid 
van merken. Deze lijken, vanuit territoriaal per-
spectief, dezelfde (gemeenschappelijke) vragen 
doen opkomen.

1 Voor de volledigheid: in dit artikel wordt uitsluitend ingegaan op 
de geldigheid van merken, d.w.z. de situatie ná inschrijving van het 
merk in het merkenregister.

2 Een merk wordt echter niet automatisch uit het register 
doorgehaald. Nadat een merkregistratie vervallen of nietig is 

verklaard, zal met de onherroepelijke (gerechtelijke) uitspraak 
van vervallen- of nietigverklaring een verzoek tot daadwerkelijke 
doorhaling moeten worden ingediend bij het BBIE/EUIPO.

3 Zie art. 2.25 lid 3 BVIE / art. 1 lid 2 UMVo.
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Verlies van het merkrecht wegens gebrek 
aan onderscheidend vermogen (nietig-
heid)

Wetgeving

Na inschrijving kan een Benelux- of Uniemerk op 
vordering bij het BBIE4 respectievelijk het EUIPO5 
óf de bevoegde rechtbank6 nietig worden verklaard, 
onder meer als:
i. het ingeschreven merk elk onderscheidend ver-

mogen mist (art. 2.28 lid 1 sub b BVIE / art. 7 
lid 1 sub b UMVo);

ii. het ingeschreven merk beschrijvend is (art. 2.28 
lid 1 sub c BVIE / art. 7 lid 1 sub c UMVo); 

iii. het ingeschreven merk uitsluitend bestaat uit 
tekens of benamingen die in het normale taal-
gebruik of in het bona "de handelsverkeer 
gebruikelijk zijn geworden (art. 2.28 lid 1 sub d 
BVIE / art. 7 lid 1 sub d UMVo.).

Deze nietigheidsgronden zijn tevens weigerings-
gronden op basis waarvan het BVIE/EUIPO een 
merk tijdens de aanvraagprocedure ambtshalve kan 
weigeren. Nu in dit artikel uitsluitend wordt 
 ingegaan op de geldigheid van ingeschreven merk-
rechten, zullen deze gronden in het vervolg alleen 
als gronden voor nietigheid ná inschrijving 
 besproken worden. De beoordeling van deze 
 gronden als weigeringsgrond (vóór de inschrijving) 
of nietigheidsgrond (ná de inschrijving) verschillen 
materieel echter niet van elkaar; in beide gevallen 
gelden dezelfde materiële vereisten die worden 
gesteld aan het onderscheidend vermogen van 
 merken.

Het gebrek aan onderscheidend  
vermogen – wat?

Een merk dat als gevolg van één van de hiervoor 
opgesomde drie gronden nietig wordt verklaard, 
hee! zijn voornaamste functie niet vervuld. De 
belangrijkste eis die aan een merk gesteld wordt, is 
immers dat het merk moet kunnen onderscheiden 
om zijn herkomstfunctie te vervullen. Een merk dat 
als gevolg van één van de deze gronden nietig 
wordt verklaard, is niet (meer) geschikt om de 
waren en/of diensten waarvoor het merk is inge-
schreven te onderscheiden en verliest daarmee zijn 
voornaamste functie. Dit geldt zowel voor merken 
die (sec) wegens gebrek aan onderscheidend 
 vermogen nietig worden verklaard (i.), als voor 
merken die nietig worden verklaard onder 
ii. (beschrijvende merken) en iii. (merken die 
bestaan uit gebruikelijke aanduidingen). In de 
 laatste twee gevallen zal het merk immers óók niet 

in staat zijn om te onderscheiden en daarmee elk 
onderscheidend vermogen missen. In de praktijk 
zal een  nietigheid onder ii. of onder iii. dan ook 
vaak gepaard gaan met de nietigheidsgrond onder i. 
en zal het merk, wegens gebrek aan onderscheidend 
vermogen, nietig worden verklaard.7 Om die reden 
worden deze nietigheidsgronden in het vervolg 
besproken onder de gezamenlijke noemer ‘het 
gebrek aan onderscheidend vermogen’.

Het onderscheidend vermogen van een merk is 
geen constante grootheid. Vanuit territoriaal 
 perspectief is interessant hoe om te gaan met de 
beoordeling van het onderscheidend vermogen van 
Benelux- en Uniemerken wanneer het onderschei-
dend vermogen van een merk na inschrijving toe- 
of afneemt. Bij toename van het onderscheidend 
vermogen is die vraag makkelijk te beantwoorden: 
hoe meer onderscheidend vermogen, hoe ruimer de 
beschermingsomvang van het merkrecht – de 
merkinschrijving zal verder gewoon in stand 
 blijven. Bij afname van het onderscheidend 
 vermogen ligt de situatie gecompliceerder. In dat 
geval zal de merkhouder moeten aantonen dat het 
ingeschreven merk wel degelijk (enig) onderschei-
dend vermogen hee! (behouden). Dat zal de merk-
houder moeten doen binnen het territorium van de 
merkinschrijving.

Inburgering – waar?

Bij een vordering tot nietigverklaring wegens 
gebrek aan onderscheidend vermogen, zal de merk-
houder dus moeten aantonen dat het merk onder-
scheidend vermogen hee! (behouden). O!ewel: de 
merkhouder zal moeten bewijzen dat het merk 
door intensief gebruik onderscheidend vermogen 
hee! verkregen en daarmee nog altijd is ingebur-
gerd. Een nietigheid wegens gebrek aan onderschei-
dend vermogen kan alleen voorkomen worden 
door het proces van inburgering. Het is aan de 
merkhouder om aan te tonen dat zijn merk door 
gebruik is ingeburgerd, hetgeen in de praktijk vaak 
geen makkelijke opgave is. Naast de zware materiële 
vereisten voor inburgering,8 zal de merkhouder ook 
rekening moeten houden met het territoir waarbin-
nen het merk moet zijn ingeburgerd. De prangende 
vraag in deze context is dan ook in hoeverre een 
merk dat slechts in een deel van het relevante terri-
toir (Benelux/EU) is ingeburgerd, voldoende 
onderscheidend vermogen hee! verkregen om de 
Benelux- of de Uniemerk inschrijving in zijn geheel 
in stand te houden.

Voor wat betre! de Benelux, hee! het HvJ EU in de 
welbekende Europolis-zaak9 bepaald dat het merk 

4 Per 1 juni 2018 kan een vordering tot nietig- of vervallen-
verklaring rechtstreeks bij het BBIE worden ingediend – zie 
art. 2.30bis BVIE.

5 Art. 59 lid 1 UMVo.
6 In geval van een Benelux-merk staat het de merkhouder per 

1 juni 2018 vrij in zijn keuze om de vordering tot nietig- of 
vervallenverklaring bij het BBIE dan wel de bevoegde rechtbank 
in te stellen. In geval van een Uniemerk zal de merkhouder zijn 
vordering tot nietig- of vervallenverklaring verplicht bij het EUIPO 
moeten instellen en kan slechts bij reconventionele vordering in 

een inbreukprocedure de nietigheid of het verval van het betwiste 
merk via de rechter vorderen.

7 Zie ook HvJ EU 12 februari 2004, zaak C-363/99, Postkantoor, 
ECLI:EU:C:2004:86, punt 86, waarin wordt geïmpliceerd dat 
de nietigheidsgrond onder sub c (ii.) een species is van de 
nietigheidsgrond onder b (i.). In de literatuur wordt hetzelfde 
gesuggereerd voor de nietigheidsgrond onder sub d (iii.).

8 Zie o.m. het standaardarrest: HvJ EU 4 mei 1999, zaak C-108/97, 
Windsur%ng Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230.

9 HvJ EU 7 september 2006, zaak C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530, 
Europolis.
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in de regel in het gehele gebied van de Benelux 
waar het merk onderscheidend vermogen mist en 
dus een nietigheidsgrond10 bestaat, onderscheidend 
vermogen moet hebben verkregen. Ook de inburge-
ring zal dan in het gehele gebied van de Benelux 
waar een nietigheidsgrond bestaat moeten plaats-
vinden. Het voorgaande geldt onverminderd voor 
de EU,11 waarbij het Uniemerk in de regel in het 
gehele gebied van de EU waar een nietigheidsgrond 
bestaat, onderscheidend vermogen moet hebben 
verkregen.

Uit het voorgaande kunnen we de conclusie trekken 
dat een nietigheid wegens gebrek aan onderschei-
dend vermogen altijd is gelinkt aan een bepaald 
territorium. Met andere woorden: de nietigheids-
grond bestaat:
(a)  hetzij voor een deel van het relevante territori-

um;
(b)  hetzij voor het gehele relevante territorium. 

Bij een nietigheid voor een deel van het relevante 
territorium mist het merk slechts in een deel van 
het relevante territorium onderscheidend vermo-
gen. In het andere deel van het relevante territo-
rium is het merk dan wél in staat om te onderschei-
den. Vanwege het unitair karakter van Benelux- en 
Uniemerken zal een nietigheid in één deel echter de 
nietigheid van het geheel betekenen. Het deel waar-
op de nietigheid betrekking hee! is dan (nagenoeg) 
altijd gerelateerd aan een taalgebied binnen het 
relevante territorium. Een gedeeltelijke nietigheid 
zal dan ook eerder optreden bij merken die 
beschrijvend zijn (ii.) of in het normale taalgebruik 
gebruikelijk zijn geworden (iii.). Logisch, want deze 
nietigheidsgronden zijn naar hun aard taalgebon-
den. Bij een nietigheid voor het gehele relevante 
territorium (b) spelen taalissues minder snel een 
rol. De merkinschrijving mist dan vaak ab initio 
onderscheidend vermogen en zal een nietigheid 
eerder voor het gehele relevante territorium gelden.

Ad (a) – Inburgering in een deel van het relevante 
territorium 

Bij dit eerste type nietigheid zal de Benelux- 
merkhouder te maken hebben met het vereiste van 
inburgering in een deel van het Benelux-gebied dat, 
zoals besproken, veelal een taalgebied binnen de 
Benelux zal zijn. Met de vier o=ciële talen van de 
Benelux (Nederlands, Frans, Duits en Luxemburgs) 
zal dat, met het Europolis-arrest in het achterhoofd, 
geen makkelijk klusje zijn. Een taalgebied zal in de 
Benelux vaak meerdere landen omvatten. Ook de 
inburgering zal dan meerdere landen omvatten, 
 terwijl het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat 
ondernemingen ook in meerdere landen actief zijn. 
In de praktijk hebben Nederland, België en Luxem-

burg strikt gescheiden economieën en is er alles 
behalve sprake van één territoir. Dan hebben we het 
nog niet eens gehad over de verschillende merken 
die per land worden gebruikt.12 Deze situatie lijkt 
voor de houder van een Uniemerk overzichtelijker 
te zijn. Een groot deel van de in totaal 28 lidstaten 
hee! één o=ciële taal als gevolg waarvan een 
 nietigheid ook sneller beperkt zal zijn tot één lid-
staat. Hoewel de Engelse taal ook bij Uniemerken 
steeds vaker aanleiding gee! tot nietigheid dat 
meerdere lidstaten omvat, is het gevolg van het mis-
lukken van bewijs omtrent inburgering voor de 
Uniemerkhouder minder fataal. De houder van een 
Uniemerk kan het merk immers eventueel nog con-
verteren naar landen waar geen nietigheidsgrond 
bestaat of waar het bewijs van inburgering wél 
slaagt.13 Voor Benelux-merken bestaat geen moge-
lijkheid voor conversie. Daardoor zal de 
 Benelux-merkhouder bij een geslaagde vordering 
tot nietigheid altijd met lege handen staan. Dit 
wringt.

Ad (b) – Inburgering in het gehele relevante terri-
torium

Bij dit tweede type nietigheid ligt de territoriale lat 
van inburgering logischerwijs hoger. Voor dit type 
nietigheid zal immers inburgering moeten worden 
aangetoond in het gehele territorium van de Bene-
lux of de EU. Voor Benelux-merken zal dit het 
gehele Benelux-gebied (Nederland, België en 
Luxemburg) zijn. Voor Uniemerken zal inburgering 
in alle 28 lidstaten van de EU moeten worden aan-
getoond. De vraag die dan opkomt is echter hoe 
nauw dit territoriale vereiste van inburgering wordt 
genomen. Zal het bewijs van inburgering feitelijk 
voor ieder land afzonderlijk moeten worden 
 geleverd of volstaat inburgering in een ‘aanmerke-
lijk deel’ van de Benelux of de EU, welk deel in 
 verhouding nog groot genoeg is om van inburge-
ring te kunnen spreken?

In de gevoegde Louis Vuitton Malletier-zaken14 ging 
het onder meer over deze vragen. Kort samengevat: 
Louis Vuitton is houdster van de volgende twee 
beeldmerken in de EU die een ruitmotief weer-
geven voor waren in klasse 18:

10 Hoewel in het Europolis-zaak wordt gesproken van een 
‘weigeringsgrond’, is deze eveneens van toepassing op de situatie 
van de nietigheid, nu deze gronden materieel aan elkaar gelijk zijn.

11 Zie o.m. HvJ EU 22 juni 2006, zaaj C-25/05 P, Werther’s Echte, 
ECLI:EU:C:2006:422, punt 83.

12 Zie in dit kader ook: Ch. Gielen – noot in IER 2006, p. 92; 
Steinhauser, Actualiteiten, BIE 2006, p. 371; Spoor, noot in 
NJ 2007/238; T. Cohen Jehoram, in een voorpublicatie uit deel 2 

van de nieuwe uitgave van Industriële Eigendom (oorspronkelijk 
bewerkt door E.A. van Nieuwenhoven Helbach) op Boek 9,  
www.boek9.nl/default.aspx?id=2591.

13 Zie voor een uitgebreide bespreking van conversies het artikel 
van M. Bouma in dit nummer.

14 Gerecht 21 april 2015, gevoegde zaken T-359/12 en T-360/12, 
Louis Vuitton Malletier, ECLI:EU:T:2015:215.
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Nanu-Nana Handelsgesellscha! mbH für 
Geschenk artikel & Co. KG hee! een vordering tot 
nietig verklaring ingesteld voor alle door de 
inschrijving van de betwiste merken beschermde 
waren. Het Gerecht verklaart de betwiste merken 
nietig wegens gebrek aan onderscheidend vermo-
gen (art. 7 lid 1 sub b UMVo). De nietigheidsgrond 
ziet, aldus, op het gehele territorium van de EU. 
Louis Vuitton brengt hier als verweer tegen in dat 
haar merken zijn ingeburgerd wegens intensief 
gebruik. Hoewel Louis Vuitton erin slaagt om in 
24 lidstaten inburgering aan te tonen, strandt haar 
beroep op inburgering alsnog bij gebrek aan bewijs 
voor de resterende 4 lidstaten (namelijk: Dene-
marken, Portugal, Finland en Zweden). Hieruit 
blijkt duidelijk dat inburgering in alle afzonderlijke 
lidstaten van de EU aangetoond moet worden, 
ongeacht de geogra#sche omvang van het relevante 
territoir waarin wel sprake is van inburgering.15 

De rechtvaardiging voor toepassing van deze harde 
regel is volgens het Gerecht te vinden in het feit dat 
het Uniemerk een eenheid vormt (= het unitair 
karakter) en daaruit ook rechtstreeks voortvloeit 
dat een teken in de gehele EU intrinsiek, of door 
gebruik verkregen, onderscheidend vermogen moet 
bezitten om te kunnen worden ingeschreven. Het 
Gerecht snijdt daarbij nog iets interessants aan: het 
zou volgens het Gerecht tegenstrijdig zijn wanneer 
een lidstaat een teken dat op zijn grondgebied elk 
onderscheidend vermogen mist niet mag inschrij-
ven als nationaal merk, terwijl deze zelfde lidstaat 
een op dit teken betrekking hebbend Uniemerk wel 
zou moeten accepteren vanwege inburgering van 
dit teken op het grondgebied van een andere lid-
staat.16 Vanuit EU perspectief kan ik mij, zoals hier-
boven al aangegeven, in deze redenering wel 
 vinden. De Uniemerkhouder kan het aangevochten 
Uniemerk immers altijd nog converteren naar de 
landen waar geen nietigheidsgrond bestaat of waar 
het bewijs van inburgering wél slaagt.

Inburgering vanuit territoriaal perspectief: 
eindbalans

Op zich lijkt het Louis Vuitton Malletier-arrest in 
lijn met de al heersende opvatting over de vereiste 
territoriale reikwijdte van inburgering na het hier-
voor besproken Europolis-arrest. Wel leek het Euro-
polis-arrest nog enige marge te laten voor wat 
betre! de territoriale omvang van inburgering: 
inburgering in een aanzienlijk deel, weliswaar in 
het gehele Benelux-gebied waar een nietigheids-
grond bestaat, zou voldoende moeten zijn.17 Een 
volledige dekking in iedere lidstaat afzonderlijk was 
onder het Europolis-arrest, zo lijkt, niet vereist. 
Inmiddels kan na het Louis Vuitton Malletier-arrest 
aangenomen worden dat die dekking er wel voor 
100% moet zijn. Of de nietigheidsgrond nu een deel 

of het gehele relevante territorium betre!, inburge-
ring zou voor iedere lidstaat afzonderlijk (uiteraard 
voor zover in het betre$ende lidstaat een nietig-
heidsgrond bestaat) bewezen moeten worden. 
 Wanneer de merkhouder hier niet in slaagt, zal hij 
met lege handen komen te staan. Los van de zware 
territoriale vereisten die aan inburgering worden 
gesteld, hee! dit ook tot gevolg dat de Bene-
lux-merkhouder na een mislukte poging tot het 
bewijzen van inburgering verder echt geen kant op 
kan gaan. Het Benelux-merk dat nietig is verklaard 
kan immers niet geconverteerd worden naar de lid-
staten waar geen nietigheidsgrond bestaat of inbur-
gering wel is gelukt. De merkhouders van Unie-
merken hebben, zoals besproken, die mogelijkheid 
wel.

Verlies van het merkrecht wegens 
niet-normaal gebruik (verval)

Wetgeving

De geldigheid van een Benelux- of Uniemerk staat 
ook op het spel wanneer het merk wordt aan-
gevochten wegens niet-normaal gebruik. Op grond 
van art. 2.26 lid 2 BVIE / art. 58 lid 1 sub a UMVo 
vervalt het recht op een merk wanneer de merk-
houder na de datum van inschrijving het merk 
gedurende een ononderbroken periode van vijf 
jaren, zonder geldige reden, niet normaal hee! 
gebruikt voor de waren en/of diensten waarvoor 
het merk is ingeschreven. Hiermee wordt de 
 mogelijkheid gegeven om het merkenregister ‘op te 
schonen’: niet-gebruikte merken kunnen dan 
 worden verwijderd uit het BBIE/EUIPO register.

Normaal gebruik – wat?

Wanneer de merkhouder op vermeend niet-gebruik 
van zijn merk wordt aangesproken, zal hij moeten 
aantonen dat hij zijn merk wel normaal gebruikt. 
Wanneer de merkhouder hier niet in slaagt, vervalt 
het ingeschreven merkrecht.18 Maar wat is dan 
‘ normaal gebruik’ van een merk? Deze vraag is 
onderwerp geweest van uitgebreide jurisprudentie 
van het HvJ EU.19 Van normaal gebruik is sprake, 
wanneer het merk wordt gebruikt om voor de 
gemerkte waren en/of diensten een afzet te vinden 
of te behouden. Bij de beoordeling van het normaal 
gebruik dient rekening te worden gehouden met 
alle feiten en omstandigheden rondom het feitelijk 
gebruik van de aangevochten merkinschrijving. 
Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld of de 
commerciële exploitatie van het merk reëel is, in 
het bijzonder met de gebruiken die in de betrokken 
economische sector gerechtvaardigd worden geacht 
om voor de door het merk beschermde waren en/of 
diensten marktaandelen te behouden of te verkrij-

15 Idem, punt 91.
16 Idem, punt 86.
17 Zie ook: T. Cohen Jehoram, Het Benelux merkenrecht in Europees 

perspectief (proefschrift), p. 57.
18 Voor de volledigheid wordt hier gemeld dat een merk ook kan 

vervallen wegens verwording tot soortnaam (het proces van 
uitburgering) of wegens misleiding door het gebruik dat ervan 

wordt gemaakt. Met verval wordt in dit artikel uitsluitend bedoeld 
het verval wegens niet-normaal gebruik.

19 HvJ EU 11 maart 2003, zaak C-40/01, Ansul/Ajax, 
ECLI:EU:C:2003:145; HvJ EU 27 januari 2004, zaak C-259/02, 
La Mer/Goemar, ECLI:EU:C:2004:50, NJ 2007, 280 m.nt. JHS onder 
NJ 2007, 281; HvJ EU 11 mei 2006, zaak C-416/04, The Sunrider/
BHIM, ECLI:EU:C:2006:310.
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gen. Het mag dan niet gaan om zogenaamde ‘token 
sales’.

Normaal gebruik – waar?

Vanuit territoriaal perspectief is de vraag hoe groot 
de geogra#sche omvang van het gebruik binnen het 
relevante territorium (Benelux/EU) moet zijn om 
nog te kunnen spreken van in stand houdend merk-
gebruik. Is bijvoorbeeld gebruik in een deel van het 
relevante territorium (Benelux/EU) voldoende om 
nog van normaal gebruik te spreken en hoe groot 
zou dit deel dan geogra#sch moeten zijn?

In tegenstelling tot de hiervoor besproken zware 
eisen die worden gesteld aan de territoriale omvang 
van het gebruik voor inburgering, zijn de eisen die 
aan de territoriale omvang van het in stand hou-
dend merkgebruik worden gesteld aanzienlijk lager. 
Uitgangspunt is dat gebruik in één van de Benelux- 
landen voldoende kan zijn voor het normaal 
gebruik van het merk in de Benelux, ook wanneer 
dit slechts op één bevolkingsgroep of regio binnen 
de Benelux gericht is.20 Ook voor Uniemerken geldt 
dat gebruik in één lidstaat voldoende kan zijn om 
normaal gebruik van het merk aan te nemen. Dit 
volgt onder meer uit het arrest van het HvJ EU in 
de spraakmakende Onel/Omel-zaak.21 Het HvJ EU 
hee! in deze zaak beslist dat bij de beoordeling van 
het normaal gebruik moet worden geabstraheerd 
van de grenzen van het grondgebied van de lidsta-
ten. Er zal dan vooral gekeken moeten worden of 
het gebruik dat van het merk wordt gemaakt con-
form de wezenlijke functie van het merk is, name-
lijk om voor de beschermde waren en/of diensten 
marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Zelfs 
vanuit EU perspectief zou volgens het HvJ EU 
gebruik in één lidstaat voldoende kunnen zijn. 
Immers, ook al kan worden verwacht dat een Unie-
merk op een groter grondgebied wordt gebruikt 
(een Uniemerk geniet in territoriaal opzicht immers 
een ruimere bescherming dan een nationaal merk), 
is het volgens het HvJ EU in bepaalde omstandig-
heden niet uitgesloten dat de markt van de waren of 
diensten waarvoor een Uniemerk is ingeschreven in 
de praktijk beperkt is tot het grondgebied van één 
enkele lidstaat.

Duidelijk is dat gebruik in één lidstaat – zowel 
 vanuit Benelux als EU perspectief – in principe 
 voldoende kan zijn voor in stand houdend merk-
gebruik. De vraag is echter of ook lokaal/regionaal 
gebruik binnen die ene lidstaat als normaal gebruik 
kan worden aangemerkt. Over het voorgaande is 
veel gedebatteerd.22 Het kritiek kwam al snel naar 
aanleiding van de beslissing van het BBIE in de 
Onel/Omel-zaak.23 In deze oppositiebeslissing hee! 
het BBIE geoordeeld dat normaal gebruik van een 

Uniemerk in één lidstaat geen in stand houdend 
normaal gebruik in de EU kan opleveren.24 De kri-
tiek was met name dat het bestaan van vele Bene-
lux-merken hierdoor in het gedrang zou komen. 
Deze beslissing zou er immers op neerkomen dat 
lokaal gebruik van een Benelux-merk (bijvoorbeeld 
in één provincie of zelfs in één stad) nooit als in 
stand houdend merkgebruik zou kunnen worden 
aangemerkt, ook al zou een lokale merkhouder in 
de Benelux zijn merk binnen eigen bereik normaal 
gebruiken. 

Lokaal gebruik: normaal gebruik?

Dat de soep niet zo heet wordt gegeten blijkt uit het 
voorbeeld van de snackbarhouder in Goes. In de 
zaak Qior/Wendy’s25 hee! Rechtbank Zeeland- 
West-Brabant geoordeeld dat het gebruik van het 
merk WENDY’S voor één lokale snackbar aange-
merkt dient te worden als normaal gebruik. De 
rechtbank overweegt als volgt:

‘Zoals hiervoor is overwogen, behoe# het gebruik 
van een merk niet noodzakelijkerwijs kwantita-
tief gezien omvangrijk te zijn om als normaal 
gebruik te kunnen worden beschouwd en kan ook 
een gering gebruik toereikend zijn om als 
‘ normaal gebruik’ gekwali"ceerd te worden, 
 aangezien dit in de betrokken economische sector 
– te weten de snackbarmarkt – als gerechtvaar-
digd wordt beschouwd om marktaandelen voor 
de door het merk beschermde diensten te behou-
den of te verkrijgen. Ten aanzien van de factor 
geogra"sche omvang (één vestiging) geldt even-
eens dat gebruik in één van de Benelux-landen 
voldoende kan zijn om als normaal gebruik te 
worden aangemerkt, ook wanneer dit slechts op 
één bevolkingsgroep of regio binnen de Benelux is 
gericht, zoals een lokale buurtsnackbar.’26

Normaal gebruik vanuit territoriaal 
 perspectief: eindbalans

Duidelijk is dat de territoriale omvang van gebruik 
een belangrijke, maar geen beslissende factor is bij 
de beoordeling van normaal gebruik. De uiteinde-
lijke vraag óf het merk vanuit territoriaal perspec-
tief normaal is gebruikt, hangt mede af van de 
 feiten en omstandigheden van het speci#eke geval. 
Dit lijkt in lijn met de eerdere beslissing van het 
HvJ EU in de Onel/Omel-zaak. In deze zaak hee! 
het HvJ EU immers uitdrukkelijk bepaald dat bij de 
beoordeling van normaal gebruik moet worden 
geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied 
van de lidstaten. Het gaat om alle feiten en omstan-
digheden rondom het feitelijk gebruik, in het bij-
zonder de gebruiken die in de betrokken econo-
mische sector gerechtvaardigd worden geacht om 

20 T. Cohen Jehoram (e.a.), Industriële Eigendom deel 2, 
Deventer:Kluwer, 2011/12.3.5; Ch. Gielen, Kort begrip van het 
Benelux merkenrecht, Deventer:Kluwer, 2006, nr. 148.

21 HvJ EU 19 december 2012, zaak C-149/11, Onel/Omel, 
ECLI:EU:C:2012:816.

22 Zie o.m. IER 2010/29, m.nt. Ch. Gielen; W. Hoyng: “Onel/Omel: 
preken voor eigen parochie”; D. Visser: “alle slechts lokaal 
gebruikte (MKB) merken zijn vervallen”.

23 Beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, No. 2004448, Leno 
Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V. (Onel/Omel).

24 In deze oppositieprocedure is door opposant een Uniemerk 
ingeroepen, als gevolg waarvan het BBIE moest oordelen over 
normaal gebruik van een Uniemerk.

25 Rb. Zeeland-West-Brabant, 15 februari 2017, IEPT20170215. Tegen 
deze beslissing is appel ingesteld door Qior.

26 Idem, r.o. 3.7.
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voor de door het merk beschermde waren of 
 diensten marktaandelen te behouden of te ver-
krijgen. Deze verschillende factoren en omstandig-
heden zijn aldus communicerende vaten, waarbij 
het uiteindelijke oordeel of het merk normaal is 
gebruikt aan de hand van al deze factoren gezamen-
lijk bepaald dient te worden. 

Deze ‘milde’ benadering is naar mijn mening vooral 
gerechtvaardigd vanuit de positie van kleine onder-
nemers die – ook op nationaal niveau – een kleine 
bedrijvigheid hebben. Wanneer we de positie van 
de Benelux-merkhouder vergelijken met die van de 
Uniemerkhouder lijkt deze benadering helemaal op 
z’n plaats. Ook hier geldt weer dat een Benelux- 
merkhouder geen mogelijkheid hee! om zijn merk 
eventueel te converteren naar een ‘lager’ nationaal 
niveau dan de Benelux wanneer bewijs van normaal 
gebruik niet slaagt wegens het lokaal gebruik dat 
van het merk is gemaakt. Een Uniemerkhouder 
hee! die mogelijkheid echter wel en zal het merk 
eventueel nog kunnen converteren naar nationale 
merken in de landen waar wél sprake is van 
 normaal gebruik. Voor Uniemerken is dan ook 
meer rechtvaardiging te vinden voor het verval van 
het merkrecht wanneer de territoriale omvang van 
het gebruik echt van minimale betekenis is. Bij-
voorbeeld slechts in een kleine provincie van een 
lidstaat die ook vanuit territoriaal oogpunt een 
klein grondgebied bestrijkt. Dit laatste lijkt mij 
 overigens ook alleszins redelijk en een goed 
correctie mechanisme voor de praktijk: het aantrek-
kelijke tarief voor de aanvrage van Uniemerken in 
verhouding tot de tarieven van nationale aanvragen 
brengt de merkhouder vaak ten onrechte in de ver-
leiding om geogra#sch voor een ruimere bescher-
ming te gaan dan rechtvaardig is.

Bekende merken vanuit territoriaal per-
spectief27

Bekendheid – wat?

De bekendheid van een merk hee! geen gevolgen 
voor de geldigheid van het ingeschreven merkrecht 
als zodanig. Toch wordt in dit artikel kort stilge-
staan bij bekende merken. Bekende merken genie-
ten immers een ruimere beschermingsomvang. De 
geldigheid van het ingeschreven merk wordt hier-
mee aanzienlijk ‘versterkt’: met een bekend merk 
kan zonder verwarringsgevaar opgetreden worden 
tegen andere tekens indien gerechtvaardigd voor-
deel wordt getrokken uit of aXreuk wordt gedaan 
aan het onderscheidend vermogen of de reputatie 
van het merk.28 

Bekendheid – waar?

Alvorens een beroep op deze ruimere bescherming 
te kunnen doen, dient de merkhouder aan te tonen 
dat het ingeroepen merk bekendheid geniet in het 
relevante territorium (Benelux/EU). Ook hier is 
dan de vraag in welke relevante territorium 
( Benelux/EU) deze bekendheid moet worden 
 aangetoond. 

In het Pago-arrest29 hee! het HvJ EU daartoe wat 
richtlijnen gegeven: om van de ruime bescherming 
te kunnen genieten is bekendheid in een substan-
tieel deel van de EU nodig; onder omstandigheden 
kan bekendheid in één lidstaat voldoende zijn. De 
bewoordingen lijken identiek aan de rechtsover-
wegingen van het HvJ EU in de Onel/Omel-zaak.30 
De vragen omtrent de territoriale reikwijdte van het 
gebruik om de bekendheid aan te tonen zal weder-
om niet verschillen: zou een merk dat in een deel 
van de Benelux of de EU zeer bekend is en in een 
ander deel helemaal niet gekend wordt, de territo-
riale drempel van bekendheid over kunnen? Deze 
vraag dient bevestigend te worden beantwoord 
– uiteraard zullen ook bij de beoordeling van 
bekendheid behalve de factor geogra#sche omvang 
ook andere factoren een rol spelen (waaronder het 
marktaandeel, intensiteit gebruik, duur gebruik 
etc.). Hoe het ook zij, het unitair karakter van 
Benelux- en Uniemerken hee! ook hier duidelijk 
zijn weerslag.

De gevolgen van het niet kunnen aantonen van 
bekendheid is overigens wel van een andere aard; 
bij verval en nietigheid verliest de merkhouder 
immers het merkrecht, bij een niet-geslaagde 
beroep op bekendheid zal de merkhouder slechts 
geen beroep kunnen doen op de ruimere bescher-
mingsomvang van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE / art. 9 
lid 2 sub c UMVo (hoe vervelend dit soms ook kan 
uitpakken).

Conclusie

Het unitair karakter van Benelux- en Uniemerken 
hee! twee kanten. Enerzijds, biedt dit unitair 
 systeem de houder van een ingeschreven merk een 
exclusief recht binnen een territorium dat ruimer is 
dan met een nationaal recht kan worden verkregen 
(positieve kant). Anderzijds zal de merkhouder 
voor het in stand houden van dit recht ook binnen 
een ruimer territorium moeten acteren (negatieve 
kant). Wanneer de balans wordt opgemaakt, blijkt 
dat de positieve kant lang niet altijd opweegt tegen 
de negatieve kant. Vanuit Benelux-perspectief is dat 
niet de eigen keuze van de merkhouder; er bestaat 
immers geen ander nationaal recht waar de Bene-
lux-merkhouder op terug kan vallen. Wanneer een 
Benelux-merk als gevolg van een nietig- of verval-
lenverklaring zijn geldigheid verliest, is de Bene-

27 In dit artikel wordt bekendheid zeer summier behandeld, omdat 
dit onderwerp al in dit nummer uitvoerig aan bod komt in 
het artikel van Joost Becker, “De territoriale werking van het 
merkinbreukverbod: de stand van zaken”.

28 Zie: art. 2:20 lid 1 sub c BVIE / art. 9 lid 2 sub c UMVo.

29 HvJ EU 6 oktober 2009, zaak C-301/07, Pago/Tirolmilch, 
ECLI:EU:C:2009:611; BIE 2010/13, p. 105 m.nt. AAQ; IER 2009/86, 
p. 347 m.nt. ChG, NJ 2009/577 m.nt. JHS.

30 Zie in dit kader ook: HvJ EU 3 september 2015, zaak C-125/14, 
Iron & Smith/Unilever, ECLI:EU:C:2015:539.
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lux-merkhouder zijn exclusieve merkrecht volledig 
kwijt. Het feit dat bij nietigheid of verval van het 
Benelux-merk geen mogelijkheid tot conversie 
bestaat, maakt dat de Benelux-merkhouder vaak 
onredelijk wordt benadeeld door de territoriale ver-
eisten die lang niet altijd rekening houden met de 
vaak onmogelijke positie van deze merkhouder als 
het gaat om inburgering (taalissues) en normaal 
(lokaal) gebruik. Vanuit EU perspectief kiest de 
merkhouder zelf voor de ruimere beschermingsom-
vang en hee!, zo zouden we kunnen zeggen, even-
tueel nog de mogelijkheid voor conversie wanneer 

het Uniemerk als gevolg van nietigheid of verval 
zijn geldigheid verliest. Wat betre! de territoriale 
vereisten voor bekende merken, doen zich dezelfde 
gemeenschappelijke vragen voor als bij inburgering 
en normaal gebruik. Duidelijk is in ieder geval dat 
het unitair systeem van Benelux- en Uniemerken 
veel territoriale beperkingen kent waar de merk-
houder, alvorens tot inschrijving over te gaan, goed 
op bedacht moet zijn. Voor de praktijkbeoefenaar 
zorgen deze verschillende territoriale vereisten vaak 
voor de nodige uitdaging, waarvoor onderstaand 
tabel mogelijk enig houvast kan bieden:

Wat? Waar?

Benelux EU

Inburgering Territoriaal: inburgering vereist in het 
gehele Benelux-gebied waar een nietig-
heidsgrond bestaat – bewijs van 
 inburgering in het gehele grondgebied 
van de Benelux.

Territoriaal: inburgering vereist in het 
gehele territorium van de EU waar een 
nietigheidsgrond bestaat – bewijs van 
inburgering voor ieder lidstaat afzonder-
lijk.

Normaal gebruik Territoriaal: normaal gebruik in één 
 lidstaat en zelfs een deel daarvan 
 voldoende, mits ook overige factoren 
wijzen op normaal gebruik.

Territoriaal: normaal gebruik in één 
 lidstaat en zelfs een deel daarvan 
 voldoende, mits ook overige factoren 
wijzen op normaal gebruik.

Bekend merk Territoriaal: bekendheid in een 
 substantieel deel van de Benelux nodig – 
bekendheid in één Benelux-land kan 
voldoende zijn, aYankelijk van alle ove-
rige relevante factoren.

Territoriaal: bekendheid in een substan-
tieel deel van de EU nodig – bekendheid 
in één lidstaat kan voldoende zijn, 
aYankelijk van alle overige relevante 
factoren.


