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Een significant deel van rechtsprekend Europa meent dat
een merk pas als beschrijvend kan worden gekwalificeerd
wanneer het in aanmerking komend publiek ‘onmiddellijk
en zonder verder nadenken een directe en concrete link’
legt tussen het teken en de waren en/of diensten waarvoor
het wordt gedeponeerd. Dit criterium lijkt volledig in te-
genspraak met de door het Hof van Justitie van de Europese
Unie (hierna: Hv] EU of Hof) ontwikkelde jurisprudentie
voor de beoordeling van beschrijvende merken door de
toetsende instanties in de EU.

Met Chiemsee, Postkantoor/Biomild en Doublemint werden
door het Hof duidelijke handvatten aangereikt. Maar door
de daaruit voortvloeiende criteria, zoals het ‘nu en in de
toekomst kunnen dienen’, te combineren met het pré-Post-
kantoor-criterium ‘onmiddellijk en zonder verder naden-
ken’, ontstaat een schijnbare discrepantie tussen de door
het Hof ontwikkelde gereedschapskist en de toepassing
daarvan door het Gerecht van de Europese Unie (hierna:
Gerecht EU of Gerecht) en nationale rechters. Dagelijks
worden arresten gewezen waarin het bewuste criterium als
meetlat wordt gebruikt om te bepalen of een teken be-
schrijvend is of niet.> Meer dan voldoende reden om uit te
zoeken waar dit ‘zonder verder nadenken’ criterium van-
daan komt? In welke context is het ontwikkeld? En waarom
verhoudt het zich niet met het ‘kunnen dienen’-criterium?

1 Mr. drs. Tomas Feije Westenbroek is docent/onderzoeker aan de Vrije
Universiteit Amsterdam en jurist bij het Benelux-Bureau voor de Intel-
lectuele Eigendom Den Haag.

2 Meest recent Gerecht EU 12 maart 2014, gevoegde zaken T-102/11,
T-369-370 en 371/12 (IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE en
EUROPEAN IP ZONE), r.0. 17 met verwijzing naar Gerecht EU 7 juli 2011,
T-208/10 (truewhite) dat op zijn beurt verwijst naar Lokthread, zie be-
spreking in de tekst; Gerecht EU 23 januari 2014, T-513 en 514/12
(NORWEGIAN GETAWAY en NORWEGIAN BREAKAWAY), r.0. 17 met ver-
wijzing naar Gerecht EU 7 juli 2011, T-208/10 (truewhite) zie hierbo-
ven; Gerecht EU 13 januari 2014, T-475/12 (WorkflowPilot), r.0. 15 met
verwijzing naar Gerecht EU 2 mei 2012, T-435/11 (UniversalPHOLED),
r.0. 16 welke verwijst naar Gerecht EU 7 juli 2011, T-208/10 (truewhite)
zie hierboven; Gerecht EU 11 december 2013, T-123/12 (SMARTBOOK),
r.0. 33 en Gerecht EU 6 december 2013, T-428/12 (Valores de futuro)
met verwijzing naar het gehanteerde criterium in Gerecht EU 30 april
2013, T-61/12 (Slim belly) en GerechtEU 20 november 2007, T-458/05
(TEK), waarbij Tek verwijst naar Limo en Paperlab, zie bespreking in de
tekst. Ten slotte Gerecht EU 14 mei 2013, T-244/12 (fluege.de) verwijst
voor het criterium ook naar Gerecht EU 7 juli 2011, T-208/10 (truew-
hite) zie hierboven, curia.europa.eu. In de Benelux laatstelijk Hof van
Beroep Brussel 8 januari 2014, 213/AR/71 (DUO), “Een teken zal slechts
beschrijvend zijn wanneer het met de betrokken waren (bestek, keu-
kengerei en diensten (publiciteit en reclame)) een voldoende concreet
en rechtstreeks verband legt dat van die aard is dat het relevante pu-
bliek onmiddellijk en zonder verder na te denken een beschrijving van
de kenmerken van de waren en diensten waarneemt”, (r.o. 17),
www.boip.int.

De kiemen der gedachteloosheid

De zoektocht voert terug naar één en dezelfde dag, waarop
twee arresten worden gewezen door het Gerecht. Waar het
litigieuze criterium in het ene geval een zachte dood lijkt te
sterven, bloeit het via het andere arrest schijnbaar auto-
noom op tot zelfstandig beoordelingscriterium bij de toet-
sing van beschrijvende tekens in de Europese Unie. En dat
terwijl daarvoor iedere rechtsgrond lijkt te ontbreken.

De geintroduceerde terminologie lijkt te beperkt in het licht
van de taakstelling van de merkenautoriteiten bij de beoor-
deling van beschrijvende tekens, en dat heeft verstrekkende
gevolgen. De sub c. weigeringsgrond ziet immers op het
vrijhouden van tekens die kenmerken kunnen beschrijven
van waren en diensten.> Deze tekens moeten vrij gehouden
worden. De ratio van deze absolute weigeringsgrond is
enerzijds gelegen in concurrentiebelangen, omdat in het
kader van een efficiénte en vrije marktwerking eenieder ei-
genschappen van zijn of haar producten of diensten moet
kunnen duiden. Anderzijds is er een publiek belang tot vrij-
houding van beschrijvende tekens. Daarbij moet worden
gedacht aan de vrijheid van meningsuiting en de waarborg
tegen het ongerechtvaardigd monopoliseren van tekens
met grote symbolische of culturele betekenis.*

3 Art. 6 quinquies B lid 2 van het Unieverdrag van Parijs (UvP) vormt het
uitgangspunt van de beoordeling van het onderscheidend vermogen
van merken. Niet onderscheidend zijn:

a. merken die elk onderscheidend vermogen missen;

b. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen die in de
handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanig-
heid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van her-
komst of het tijdstip van voortbrenging;

[ merken die gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de
eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel.

Deze bepalingen komen terug in art. 3 lid 1 b, c en d Richtlijn (2008/95/
EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Mer-
kenrechtrichtlijn) en art. 2.11 en 2.28 lid 1 van het Benelux-verdrag
inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Waar in het UvP beschrij-
vende merken onder b genoemd staan, zien we die in de MRI en het
BVIE onder ¢ genoemd. In het vervolg zal in dit kader aan ‘sub ¢’ wor-
den gerefereerd. Zowel in de MRI als in het BVIE is aan sub c toege-
voegd: ‘(...) of andere kenmerken van de waren en diensten’. De bepa-
ling van de Merkenrechtrichtlijn en die in het BVIE zijn daarmee niet
limitatief, het gaat immers om iedere aanduiding van kenmerken van
de betrokken waren en diensten.

4 Zie o.m. M.R.F Senftleben, Free Signs and Free Use - How to Offer Room
for Freedom of Expression within the Trademark System, in C. Geiger
(ed.), RESEARCH HANDBOOK ON HUMAN RIGHTS AND INTELLECTUAL
PROPERTY (2013), available at SSRN: ssrn.com/abstract=2280055 en Pu-
blic Domain Preservation in EU Trademark Law - A Model for Other
Regions?, The Trademark Reporter (TMR), vol. 103-4 (2013), 775-827;
W. Sakulin, Trademark protection and freedom of expression: an inquiry
into the conflict between trademark rights and freedom of expression un-
der European, German and Dutch law (The Hague/London/New York,
2010) en C. van Woensel, Merk, god en verbod (Amstelveen, 2007). Illus-
tratief in dit kader Hof van Beroep Brussel 3 oktober 2013, 2012/AR/
2166 en 2167 (Het dagboek van Anne Frank en Het Achterhuis).
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Het hanteren van een rechtens onjuist criterium leidt tot
ongerechtvaardigde monopolisering van ab initio beschrij-
vende tekens. Het al dan niet (willekeurig) toepassen van
dit criterium leidt tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijk-
heid. In de Benelux verklaart dit wellicht mede het signifi-
cante verschil in rechtspraak tussen de gelijkwaardige ho-
ven van beroep te Brussel en te Den Haag.’

De oorsprong van het criterium gaat terug tot 31 januari
2001. Op die dag werd door dezelfde (2¢) kamer van het Ge-
recht een tweetal arresten gewezen die in het ene geval be-
doeld, weliswaar na een corrigerende tik op de vingers in
hogere instantie, en in het andere geval onbedoeld, zeer
grote impact zouden hebben op de beoordeling van be-
schrijvende tekens door de merkenautoriteiten in de Euro-
pese Unie. In de arresten Doublemint en Cine Comedy/Cine
Action introduceert het Gerecht de terminologie ‘onmiddel-
lijk en zonder verder nadenken’.® Het Gerecht EU heeft on-
mogelijk kunnen voorzien welke impact deze woorden tot
op de dag van vandaag zouden hebben.

Kiem één: het Gerecht in Doublemint

De eerste zaak van importantie is die over het woordmerk
DOUBLEMINT. Het Bureau voor de Harmonisatie van de In-
terne Markt (hierna: BHIM) te Alicante weigert de inschrij-
ving als Gemeenschapsmerk van het teken DOUBLEMINT op
grond van het feit dat dit teken beschrijvend is voor onder
meer kauwgom. Het teken bestaat uit twee hoedanigheden
en kan kenmerken van de waren beschrijven, namelijk dat
deze ‘twee keer meer munt dan normaal’ bevatten, dan wel
dat het producten betreft ‘met de smaak van twee munt-
soorten’.’

Kauwgomfabrikant Wm. Wrigley Jr. Company eist de in-
schrijving van het teken DOUBLEMINT aangezien het teken
niet beschrijvend is, maar suggestief:

“Een geringe intellectuele inspanning is vereist voor een
goed begrip van de mogelijke betekenis van het merk.
De term DOUBLEMINT beschrijft geen definieerbaar ken-
merk van de betrokken waren, maar geeft een zeer spe-
culatieve en vage indruk van de aard van de waren. Het
woord DOUBLEMINT moet in elk geval in zijn geheel
worden beoordeeld. Het is een weinig voorkomende,
fantasievolle uitdrukking. Bovendien is het feit dat het
woord DOUBLEMINT in geen enkel woordenboek voor-
komt, een belangrijke aanwijzing voor zijn inventief en
fantasievol karakter.”®

5 T. Westenbroek, Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?
(Amsterdam, 2011), waarin naar verklaringen wordt gezocht voor het
feit dat de toetsende merkenautoriteit in de Benelux, het Benelux-Bu-
reau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), in Den Haag vrijwel altijd
in het gelijk wordt gesteld en in Brussel nog niet in de helft van de
gevallen.

6 Gerecht EU 31 januari 2001, T-193/99 (Doublemint) en nr. T-136/99
(Cine Comedy) en T-135/99 (Cine Action), curia.europa.eu.

Gerecht EU 31 januari 2001, T-193/99 (Doublemint), r.o. 16.
8 Gerecht EU 31 januari 2001, T-193/99 (Doublemint), r.o. 12-13.

Het Gerecht moet de knoop doorhakken en doet dat met de
volgende rechtsoverweging:

“Uit al het voorgaande volgt, dat het woord DOUBLE-
MINT voor de waren waarop de aanvraag betrekking
heeft, een dubbelzinnige en suggestieve betekenis heeft
die voor verschillende uitleg vatbaar is. Het grote aantal
mogelijke semantische combinaties sluit dus uit, dat de
consument er één in het bijzonder zal onthouden. Het
omstreden woord zal derhalve door het in aanmerking
komende publiek niet onmiddellijk en zonder verder na-
denken als beschrijving van een kenmerk van de betrok-
ken waar worden opgevat.”®

En dat is interessant. Het Gerecht introduceert als maatstaf
voor een beschrijvend teken dat het publiek het onmiddel-
lijk en zonder verder nadenken moet opvatten als een be-
schrijving van een kenmerk van de betrokken waar of
dienst. Onwillekeurig gaat de gedachte hier uit naar het feit
dat het Gerecht wellicht onbewust is beinvloed door het
feit dat het merk DOUBLEMINT door gebruik al een grote
bekendheid genoot, maar dat is een volstrekt andere
rechtsvraag. Aldus oordeelt het Gerecht EU dat DOUBLE-
MINT niet beschrijvend is en het bereikt die conclusie via
een opmerkelijke rechtsoverweging. De motivering van het
Gerecht komt er in de kern op neer dat een multi-interpre-
tabel begrip per definitie zou leiden tot dubbelzinnigheid
en suggestiviteit. Die misvatting wordt in hoogste instantie
rechtgezet. Maar de ‘zonder verder nadenken’ idee is gebo-
ren om een uiterst hardnekkig en vruchtbaar copy-paste
bestaan te gaan leiden in de Europese jurisprudentie over
beschrijvende merken.

Intermezzo: droge babybillen als
corrigerende factor

De zaak wordt vervolgd bij het Hv] EU.1° Het arrest wordt
gewezen op 23 oktober 2003. De conclusie van A-G Jacobs
dateert van 10 april 2003 en daar is iets interessants mee
aan de hand. De conclusie van A-G Jacobs verschijnt een
jaar na de conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer in de za-
ken Postkantoor en Biomild."' Daarin had Ruiz-Jarabo
Colomer korte metten gemaakt met het arrest Baby-Dry,
waarin Jacobs de A-G was.'? Het arrest inzake het teken
BABY-DRY, dat uitsluitend vanwege de ongebruikelijke in-
versie (‘de elliptische aard van de aanduiding’) van droge

9 Gerecht EU 31 januari 2001, T-193/99 (Doublemint), r.o. 30 (cursivering
TW).

10 HvJ EU 23 oktober 2003, C-191/01 (Doublemint), I[ER 2004/12, m.nt. Ch.
Gielen en concl. A-G Jacobs van 10 april 2003, curia.europa.eu.

11 HvJ] EU 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor), IER 2004/22, m.nt.
Ch. Gielen en C-265/00 (Biomild) en concl. A-G Ruiz-Jarabo Colomer
van 31 januari 2002 in beide zaken, curia.europa.eu, o.m. concl. A-G
r.0. 58-61 over het negeren van het belang tot vrijhouding in Baby-Dry
en r.0. 68-77 over de (te) lage lat bij de toetsing op onderscheidend
vermogen in Baby-Dry. Ruiz-Jarabo Colomer gaat gewoon verder waar
Chiemsee ophield als ware Baby-Dry nooit gewezen. Het liefst had hij
Baby-Dry expressis verbis ongedaan laten maken (r.0. 70).

12 HvJ EU 20 september 2001, C-383/99 (Baby-Dry), IER 2001/54, m.nt. S.
de Wit en concl. A-G Jacobs van 5 april 2001, curia.europa.eu.
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baby, niet beschrijvend werd geacht door A-G Jacobs in zijn
conclusie, gaf aanleiding tot grote onrust en onduidelijkheid
bij de Europese merkenautoriteiten.!® De rust keerde pas
weer terug met de ondubbelzinnig geformuleerde arresten
Postkantoor en Biomild.'

Pikant genoeg werd de conclusie van A-G Jacobs in Baby-
Dry mede geinspireerd door de beslissing van het Gerecht
EU inzake Doublemint.'> Alle reden voor A-G Jacobs om in
zijn conclusie bij Doublemint het omstreden Baby-Dry-
standpunt te herzien.

Doublemint volgens het Hv] EU

A-G Jacobs laat er geen misverstand over bestaan dat Baby-
Dry in zijn ogen onjuist begrepen is.'® Toch is de ‘tourne-
droit’ van Jacobs evident. De nuancering van Baby-Dry en
het grotere gewicht dat Jacobs nu wel toekent aan
Chiemsee'’en de conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer in-
zake Postkantoor en Biomild leiden tot een herziening van
een tweetal gewraakte Baby-Dry overwegingen. Daarin
stelde Jacobs dat de ‘toetsing vooraf niet zo streng hoeft te
zijn omdat het (vrije) gebruik van beschrijvende tekens
toch nadrukkelijk is geregeld’ en ‘de toetsing vooral ziet op

het belang van de merkhouder bij een sterk merk, dan op

enige behoefte tot vrijhouding van tekens’.'®

Naar aanleiding van alle consternatie rond Baby-Dry dienen
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk opmerkingen in bij de
Doublemint-zaak. Die opmerkingen verdienen aandacht.
Duitsland is kort en bondig in het commentaar en stelt sim-
pelweg dat ‘niet van belang is dat betwijfeld wordt welke
van beide betekenissen is bedoeld, omdat beide de kenmer-

13 0.m. P.S. Ryan, DOUBLEMINT case C-191/01 P, Office for harmonization
in the Internal Market (Trademarks and Designs) v. WM. Wrigley jr.
Company (E.CJ. October 23, 2003), Columbia Journal of European Law,
Vol. 10:2 (2004), p. 393-402, p.400.

14  Anders naar aanleiding van HvJ EU 23 oktober 2003, C-191/01 (Double-
mint): R. Greaves, A Private Right Conferred Directly by EU Trade Mark
Law: An Analysis of the Concept of ‘Distinctiveness’ under EU Law, in:
N. Shuibhne and L.W. Gormley (ed.), From Single Market to Economic
Union, Essays in Memory of John A. Usher (Oxford 2012), p. 135-153,
o.m. “The findings of the Court are very brief, but do not overrule Baby-
Dry. The Court appears simply to conclude that ‘doublemint’ was less
unusual than ‘baby-dry".”

15  HvJ EU 20 september 2001, C-383/99 (Baby-Dry), concl. A-G Jacobs van
5 april 2001, r.0. 95: “In een zeer recent arrest vernietigde het Gerecht
een beslissing van de eerste kamer van beroep, waarbij het beroep te-
gen de weigering van inschrijving van het merk ‘Doublemint’ voor een
aantal soorten waren, maar hoofdzakelijk kauwgom, was verworpen.
Het Gerecht baseerde zich voornamelijk op de overweging dat het ele-
ment ‘double’ in die context dubbelzinnig was en dat ‘Doublemint’
door het in aanmerking komende publiek niet onmiddellijk en zonder
verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van de betrokken
waar [zal] worden opgevat” en r.0. 96: “Indien deze opvatting, die ik
juist acht, in de onderhavige zaak was gevolgd, had de beoordeling van
de factoren die ik hierboven heb genoemd - extreme ellipsie, onge-
wone en onduidelijke grammaticale structuur, onvolledige beschrij-
ving en inventiviteit - zeer wel tot de conclusie kunnen leiden dat arti-
kel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening niet in de weg staat aan
inschrijving van het merk ‘Baby-Dry’ voor luiers (...).”

16 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (Doublemint), r.o. 2.

17 Hv] EU 4 mei 1999, C-108 en 109/97 (Chiemsee), IER 99/30, m.nt. Ch.
Gielen en concl. A-G Cosmas van 5 mei 1998, curia.europa.eu.

18  Concl. A-G Jacobs 5 april 2001, C-383/99 (Baby-Dry), r.0. 77-81.

19  Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (Doublemint), r.o. 32.

ken van de waren beschrijven’.!® Het Verenigd Koninkrijk
gaat allereerst in op de ratio van de weigeringsgrond sub c.
en stelt dat ‘(...) sub c. tot doel heeft te voorkomen dat te-
kens of aanduidingen die kenmerken beschrijven, of die
zich eenvoudigweg lenen voor een dergelijke beschrijving
in het normale gebruik door een gemiddelde consument,
door slechts één onderneming als merk worden gebruikt. In
het algemeen belang dienen zij vrijelijk te kunnen worden
gebruikt - en artikel 12 Gemeenschapsmerkenverordening
(hierna: GMV0)?° verschaft onvoldoende bescherming, aan-
gezien het niet kan verhinderen dat een merkhouder onge-
gronde inbreukprocedures aanspant waardoor concurren-
ten op hoge kosten worden gejaagd’.!

Volledig in lijn met de Postkantoor en Biomild conclusie van
A-G Ruiz-Jarabo Colomer ziet het Verenigd Koninkrijk Baby-
Dry als onverenigbaar met Chiemsee en verzoekt het Hof
dan ook met klem om duidelijk te maken dat ‘het niet nodig
is dat een term momenteel in beschrijvende zin wordt ge-
bruikt om van inschrijving te worden uitgesloten, maar dat
het volstaat dat redelijkerwijs kan worden voorzien dat hij
in de toekomst als zodanig kan worden gebruikt, en dat,
wanneer er meerdere termen zijn die de kenmerken van
waren kunnen beschrijven, elke daarvan van inschrijving
moet worden uitgesloten’.2?

En dan komt het.

Volkomen logisch in het licht van het hiervoor overwogene
stelt het Verenigd Koninkrijk vast dat het Gerecht EU in het
arrest Doublemint de verordening inzake het gemeen-
schapsmerk in vier opzichten onjuist heeft uitgelegd. Het
eerste punt van kritiek is van grote importantie:

“de toets, of de term het betrokken publiek in staat stelt
onmiddellijk en zonder verder nadenken te onderken-
nen dat het een beschrijving van een kenmerk van de
betrokken waren betreft, komt in de verordening niet
voor en is veel te beperkt.”?

Uiteraard is die te beperkt in het licht van Chiemsee en Post-
kantoor en de billenkoek na Baby-Dry. Hoe kun je tegelijker-
tijd beoordelen of iets nu en in de toekomst in één van de
mogelijke betekenissen een kenmerk van waren en dien-
sten beschrijft, terwijl iets pas beschrijvend is als het pu-
bliek het teken onmiddellijk en zonder verder nadenken als
zodanig herkent? Die twee gaan niet samen. Nu niet en in
de toekomst niet. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd
dat één van beide beoordelingscriteria op een jammerlijke
vergissing moet berusten, en dat moet dan toch echt het
pre-Postkantoor element ‘onmiddellijk en zonder verder
nadenken’ zijn.

20  Art. 12 Het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder

niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te
maken:
(...) b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestem-
ming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de wa-
ren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of
diensten;

21 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (Doublemint), r.o. 33.

22 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (Doublemint), r.o. 34.

23 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (Doublemint), r.o. 35.
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A-G Jacobs verzuimt in te gaan op dit aspect.>* Jacobs over-
weegt:

“De veronderstelling waarop het bestreden arrest is ge-
baseerd, is evenwel dat elke ‘veelheid van mogelijke se-
mantische combinaties’ het automatisch®® onmogelijk
maakt dat welke (samengestelde) term dan ook een ken-
merk aanduidt van de waar (waren) waarvoor inschrij-
ving wordt aangevraagd. (...) Naar mijn mening is zij als
algemene stelling kennelijk onhoudbaar.”?®

Jacobs gaat nog wel in op het aspect van de directe en con-
crete link. Zo formuleert hij een drietal toetsingscriteria aan
de hand waarvan bepaald zou kunnen worden of een aan-
duiding beschrijvend is of verwijzend.?” Het Hof neemt
deze toetsingssuggesties voor kennisgeving aan. Deze lijken
vooral ingegeven door Jacobs’ wens om Baby-Dry nog eens
uit te leggen en te nuanceren.?® Voor het scherpzinnige

24 In r.0. 37 e.v. gaat Jacobs uitsluitend in op de ‘vergissing’ van het Ge-
recht om onderscheidende waarde toe te kennen aan de meerdere be-
tekenissen van woorden. Logisch, want de A-G hanteerde min of meer
dezelfde lage lat in het achterhaalde arrest Baby-Dry. Het argument dat
aan Baby-Dry toch (enige) waarde zou moeten toegekend omdat het
door een voltallig Hof werd gewezen, wordt overtuigend verworpen
door A-G Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie van 15 oktober 2009 in
C-408/08P (COLOR EDITION), r.0. 89-97, curia.europa.eu.

25  Hier had natuurlijk in plaats van ‘automatisch’ moeten staan ‘onmid-
dellijk en zonder verder nadenken’, want dat was de redenering van
het Gerecht. Door dit na te laten verdwijnt deze loot van het element
‘onmiddellijk en zonder verder nadenken’ met het Doublemint-arrest
van het Hof.

26 Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (Doublemint), r.o. 46.

27  Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (Doublemint), r.0. 56, waar
hij de termen zinspelend (allusive) en suggestief (suggestive) gebruikt
en r.0. 62-64: (1) eerst moet geanalyseerd worden hoe feitelijk en ob-
jectief het verband tussen teken en waren en diensten is. Jacobs rela-
teert dit aan de mate van waarschijnlijkheid dat het teken in de handel
gebruikt zal gaan worden als beschrijvende aanduiding; (2) daarnaast
zou gekeken moeten worden naar de wijze van perceptie door het in
aanmerking komend publiek, hij spreekt hier van ‘rechtstreeks’ versus
‘de bekwaamheden van een cryptogramliefhebber vereisend’. In de
rechtstreekse perceptie valt de ‘zonder nadenken’ gedachte te lezen, al
wordt deze niet expliciet uitgesproken, hetgeen ook niet verwonderlijk
lijkt, gezien de opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk in deze zaak;
(3) ten slotte moet in ogenschouw worden genomen hoe essentieel het
betreffende kenmerk is voor de waren en diensten.

28  Concl. A-G Jacobs 10 april 2003, C-191/01 (Doublemint), r.0. 53, ver-
meldenswaardig is in dit kader ook de overweging ten aanzien van de
verhouding tussen sub b. en sub c.: “It is true that a term which may
serve in trade to designate product characteristics will almost certainly
be devoid of distinctive character. I none the less still consider it prefe-
rable, in the legislative context of the Community Trade Mark Regula-
tion, neither to conflate the two criteria nor to view them as inherently
interdependent.” (cursivering TW) Ook deze opvatting past naadloos in
het pre-Postkantoor tijdperk en mag inmiddels als achterhaald worden
beschouwd. Immers, als c. dan b. (behoudens inburgering). Uiteraard
geldt dit andersom niet.

29  HvJ EU 23 oktober 2003, C-191/01 (Doublemint), r.o. 25 gaat uitslui-
tend in op het door het Verenigd Koninkrijk aangevoerde algemeen be-
lang argument (vgl. Chiemsee) en daarop antwoordt het Hof in r.o. 26:
“The Court ought therefore to make it clear in this case, in so far as it is
not evident from the judgment in BABY-DRY, firstly that a term does
not have to be in current descriptive use to be precluded from registra-
tion, but that a reasonable apprehension that it may be so used in the
future suffices, and, second, that the fact that more than one term can
be used to describe the characteristics of particular goods does not
mean that those terms cease to be descriptive.” En daar was ook expli-
ciet om verzocht door het Verenigd Koninkrijk.

Britse commentaar is in het arrest van het Hof geen
plaats.?®

Daarmee laat het een kans liggen om over het nadenken
duidelijkheid te scheppen. Het Hv] EU heeft de handen al
vol aan het formuleren van één van de prominente hulp-
middelen in de gereedschapskist voor de beoordeling van
beschrijvende tekens in Europa. Met Chiemsee, Postkantoor
en Biomild die ons het criterium ‘kunnen dienen, nu en in
de toekomst’ brachten, de lat bepaalden voor samenge-
stelde tekens (1+1=2 of 3 en dan oké)*° en duidelijk maak-
ten dat alle ontoelaatbare tekens moeten worden gewei-
gerd en niet alleen de evident ontoelaatbare, formuleert het
Hof in Doublemint het postulaat van de meerdere betekenis-
sen, waarbij een teken beschrijvend wordt geacht als het in
één van de potentiéle betekenissen een kenmerk van de
waar of dienst kan aanduiden.

En het nadenken? Dat lijkt met dit arrest van het Hof geen
bestaansrecht meer toe te komen, maar via een omweg
groeit het desondanks uit tot zelfstandig toetsingscriterium
in het Europese merkenrecht.

Vragen in de Benelux: Derm’intim en
Aquaclean?!

Het teken DERM’INTIM wordt op 16 juni 2006 door het Be-
nelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE)
geweigerd voor de waren toiletzeep, cosmetische middelen
en dermo-cosmetische producten voor hygiéne op grond
van art. 2.11 lid 1 sub c. (beschrijvend) en sub b. (gebrek
aan onderscheidend vermogen). Het Hof van Beroep te
Brussel sommeert het BBIE bij arrest van 13 juni 2008 het
teken in te schrijven omdat ‘het teken, in zijn geheel geno-
men, niet de kenmerken beschrijft van de betrokken pro-
ducten. Het heeft geen eigen betekenis in direct en onmid-
dellijk verband met de betrokken waren. Het verwijst niet
meteen en concreet naar de betrokken producten of één
van hun kenmerken’>? Het BBIE stelt cassatie in, waarbij
het tweede middel is gericht tegen 's Hofs motivering aan
de hand van de begrippen direct, onmiddellijk en con-
creet.> Volgens het BBIE is een verband met dergelijke ken-

30 Westenbroek, p.23-29.

31 Dit waren de laatste zaken waarin het BBIE via een cassatiemiddel het
litigieuze criterium betwistte. Het criterium wordt nog altijd in vrijwel
iedere beroepszaak tegen een definitieve beslissing tot weigering van
een beschrijvend teken door het BBIE in Brussel aangevoerd om de be-
slissing van het Bureau te bestrijden, zie www.boip.int voor lopende
beroepszaken en laatstelijk in Hof van Beroep Brussel 8 januari 2014,
213/AR/71 (DUO), r.0. 17 en 18, supra nt. 2. En 13 maart 2013, 2011/AR/
2539, 2540 en 2541 (CREDIT PROFESSIONEL, BEROEPSKREDIET en BE-
RUFSKREDIT) r.0. 24 en 27 en ook 12 juni 2012, 2011/AR/1036 (FIRE-
TRACE) r.0. 25 als “(...) ne suscitera pas spontanément un reflexe cog-
nitif (...)."

32 Hof van Beroep Brussel 13 juni 2008, 2006/AR/2254 (Derm’intim),
www.boip.int, r.0. 31.

33 Hof van Cassatie van Belgié 21 oktober 2010, C.09.0294.F/1 (Derm’in-
tim) en concl. A-G Henkes van 16 augustus 2010, www.boip.int.
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merken niet vereist om een teken als beschrijvend te kwali-
ficeren. Door dit aanvullende vereiste te formuleren
schendt het Hof het recht, aldus het BBIE.>* Helaas gaan
noch A-G Henkes noch het Hof van Cassatie inhoudelijk in
op het tweede cassatiemiddel. Het ‘zonder nadenken’ blijft
hier helemaal buiten schot omdat dit toevallig niet werd
genoemd in de overwegingen van het Hof van Beroep.®®
Het ‘nadenken’ kwam wel aan bod in cassatie van het arrest
van het Hof van Beroep inzake het teken AQUACLEAN. Ten
aanzien van het derde onderdeel van het cassatiemiddel
overweegt A-G Henkes over de klacht van het BBIE dat het
Hof ten onrechte als toepasselijk criterium en noodzakelijke
voorwaarde de onmiddellijke en concrete perceptie van het
relevante publiek hanteert en in het bijzonder het concrete
en rechtstreekse verband dat het relevante publiek onmid-
dellijk en zonder verder nadenken zal leggen tussen de wa-
ren en het woordteken:

“Aldus klaagt het middel (...) het teken aan juridisch on-
juiste criteria heeft getoetst, en meer bepaald dat het in
zijn beoordeling van het beschrijvend karakter van het
teken geen acht heeft geslagen op de omstandigheid dat
dit, al is het thans niet beschrijvend, het onder andere
omstandigheden misschien wel zou kunnen zijn. Immers
(...) blijkt uit de Europese rechtspraak over het merken-
recht (...) dat een teken niet alleen een beschrijvend ka-
rakter heeft wanneer het voor het betrokken publiek hic

34 Hof van Cassatie van Belgié 21 oktober 2010, C.09.0294.F/1 (Derm’in-
tim) en concl. A-G Henkes van 16 augustus 2010, www.boip.int, r.o0.
2.1-2.8 en letterlijk r.0. 2.6 “Volgens (...) rechtspraak van het Hof van
Justitie (...) is de weigeringsgrond (sub c.) van toepassing zodra het
teken of de benaming in kwestie ‘kan’ dienen tot aanduiding van de
kenmerken van de waren zonder dat het hierbij om de ‘uitsluitende’
wijze van aanduiding van zulke kenmerken hoeft te gaan; het is vol-
doende dat het teken in minstens ‘één van de potentiéle betekenissen’
een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. Overeen-
komstig deze beginselen, zoals ze uit de rechtspraak van het Hof van
Justitie en uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie voortvloeien,
wanneer het als merk gedeponeerde teken geschikt is om een kenmerk
van de waar aan te duiden, is het helemaal niet vereist, opdat het als
‘beschrijvend’ in de zin van voormelde wetsbepalingen wordt be-
schouwd, tevens een ‘klaarblijkelijk’ of een ‘onmiddellijk’, ‘direct’ en
‘concreet’ verband met een dergelijk kenmerk vertoont.” Vermoedelijk
werd hier per ongeluk een ‘dubbel verband’ gecopy-paste (TW).

35  Wel bijvoorbeeld in: Hof van Beroep Brussel 11 maart 2008, 2008/1957
(SoftPerfection) r.0. 9; 16 mei 2008, 2006/AR/194 (AQUACLEAN), r.0.16;
11 juni 2008, 2006/AR/1744 (POWERCLICK) r.0. 17; 2 juli 2008, 2007/
AR/2521 (Clear'Invoice), r.0. 19; Concl. A-G Palumbo van 15 juni 2010
bij Hof van Beroep Brussel 5 oktober 2010, 2009/AR/3023 (CARBON
GREEN) in zijn inleiding: “Het teken valt onder de uitsluiting indien
het met de bewuste waren of diensten een voldoend direct en concreet
verband vertoont zodat het betrokken publiek in staat is onmiddellijk,
en zonder verder nadenken, hierin een beschrijving van die waren of
diensten of van een van de objectieve kenmerken ervan te herkennen
(bijv. Gerecht EU, 12 juni 2007, LOKTHREAD)” en Hof van Beroep Brus-
sel 14 september 2010, 2009/AR/2697 (HIPROTEC) r.o. 13, www.boi-
p.int, hierin wordt via Gerecht EU 19 november 2009, T-234/06 (CAN-
NABIS) r.0. 25 verwezen naar Gerecht EU 14 juni 2007, T-207/06 (EU-
ROPIG) r.0. 26 en Gerecht EU 2 april 2008, T-181/07 (STEADYCONTROL)
r.0. 35. Deze verwijzen op hun beurt respectievelijk terug naar Gerecht
EU 22 juni 2005, T-19/04 (PAPERLAB) r.0. 25 en Gerecht EU 12 juni
2007, T-339/05 (LOKTHREAD) r.0.27. Paperlab verwijst naar Gerecht EU
20 juli 2004, T-311/02 (LIMO) - zie bespreking in de tekst - en
Lokthread verwijst naar Gerecht EU 27 februari 2002, T-106/00
(STREAMSERVE) r.0. 40 - zie bespreking in de tekst - en naar Paperlab
(zie hiervoor), curia.europa.eu.

et nunc een kenmerk van de betrokken waar aanduidt,
maar ook wanneer dit teken zo’'n uitwerking zou kunnen
hebben (bijvoorbeeld ten aanzien van een ander pu-
bliek).”3¢

A-G Henkes concludeert dat het Hof Brussel geen toepas-
sing heeft gegeven aan de regel van de potentiéle betekenis,
aangezien het uitsluitend heeft vastgesteld dat AQUACLEAN
geen voor de hand liggend teken is om de betrokken waren
en diensten in één van de Benelux-talen te omschrijven en
het de consument daardoor niet rechtstreeks en onmiddel-
lijk informeert over de kwaliteit of bestemming van de be-
trokken waren.>” Het arrest is daarmee onvoldoende gemo-
tiveerd. Het Hof van Cassatie van Belgié casseert het arrest
van het Hof van Beroep Brussel, maar over de wenselijkheid
of noodzaak van een concreet en rechtstreeks verband dat
het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder naden-
ken zal (moeten kunnen) leggen tussen teken en waren of
diensten laten A-G noch Hof van Cassatie zich uit.>® De weg
terug leidt naar Lokthread van het Gerecht.3°

Het Gerecht EU versus Hof Den Haag

Het arrest Lokthread van het Gerecht van 12 juni 2007 is
een typisch ‘opsommingsarrest’ waarin weer even alle ju-
risprudentie inzake de toetsing van beschrijvende tekens
op een rijtje wordt gezet.®® Een dergelijk arrest vormt ver-
volgens een dankbaar ijkpunt voor daaropvolgende juris-
prudentie. Bij vergelijking van het arrest Lokthread met het
‘alles-op-een-rijtje-arrest’ Factors for life van Hof Den Haag
valt op dat in het Haagse arrest één overweging ont-
breekt.*! En laat dat nu precies de voldoende directe en
concrete link zijn met de waren en diensten in kwestie,
waardoor het in aanmerking komend publiek onmiddellijk
en zonder verder nadenken een beschrijving van de waren
en diensten of een kenmerk daarvan percipieert’.*?

Dat is op zijn minst opvallend, maar wellicht niet helemaal
toevallig, aangezien het Hof Den Haag dit criterium, in te-
genstelling tot het Hof te Brussel, nooit als maatstaf heeft
gehanteerd bij de beoordeling van tekens onder de sub c.
weigeringsgrond. Het zou zomaar een meer dan valide, ad-
ditionele verklaring vormen voor het geconstateerde preg-
nante verschil in rechtspraak tussen Brussel en Den Haag.*®

36  Concl. A-G Henkes van 7 september 2010 bij Hof van Cassatie van Bel-
gié 21 oktober 2010, C.08.0541.F/1 (AQUACLEAN), r.0. 6., www.boip.int.
De (tussen haakjes) toevoeging ‘bijvoorbeeld ten aanzien van een an-
der publiek’ wekt verwarring, aangezien het hier simpelweg over het
(in de toekomst) ‘kunnen dienen’ criterium gaat en niet over een varia-
bel in aanmerking komend publiek (TW).

37  Concl. A-G Henkes van 7 september 2010 bij Hof van Cassatie van Bel-
gié 21 oktober 2010, C.08.0541.F/1 (AQUACLEAN), r.o. 15.

38 Dat is ook niet zo verrassend, want in vrijwel alle zaken, waarbij het
BBIE in Brussel in het ongelijk werd gesteld, speelde het litigieuze ver-
band een allesbeslissende rol.

39  Suprant. 35.

40  Westenbroek, p. 83-88.

41  Hof Den Haag 26 mei 2009, nr. 200.017.095/01 (Factors for life),
www.boip.int.

42 Westenbroek, p. 90.

43 Westenbroek, p. 69-72.
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Via Lokthread naar de bron

Lokthread verwijst naar Streamserve en Paperlab. En Paper-
lab naar Limo. In latere arresten wordt voor de onderbou-
wing van het criterium ‘onmiddellijk en zonder verder na-
denken’ veelvuldig verwezen naar de arresten Streamserve
en Limo, maar opvallend genoeg wordt het criterium in
beide arresten niet eens gebruikt! Het is indicatief voor de
wijze waarop dit criterium zich al copy-pastend ongerept
heeft kunnen voortplanten.

In Streamserve wordt het criterium uitsluitend aangevoerd
door de deposant.** Het Gerecht zegt niets over denkpro-
cessen, terwijl dit door de enorme hoeveelheid latere ver-
wijzingen naar deze zaak wel wordt gesuggereerd. Het Ge-
recht EU hanteert slechts het criterium van het voldoende
rechtstreekse en concrete verband, waarvan de aanwezig-
heid wordt vastgesteld voor het overgrote deel van de wa-
ren en oordeelt dit verband voor een beperkt deel niet aan-
wezig.*> De aard van dit verband ziet dan ook veeleer op de
motivering, of het gebrek daaraan, door de toetsende in-
stantie, dan op enige objectivering van het verband als zo-
danig.

Streamserve werd een maand na de Postkantoor conclusie
van A-G Ruiz-Jarabo Colomer gewezen. De definitie van het
verband tussen teken en waar wordt als concrete en directe
link uitgelegd, gebaseerd op de pré-Postkantoor-jurispru-
dentie van het Gerecht EU. Hoewel het op zich niet strijdig
is met Postkantoor als concretisering van het ‘thans in ver-

44 Gerecht EU 27 februari 2002, T-106/00 (STREAMSERVE), waarin depo-
sant aanvoert dat een teken pas gekwalificeerd kan worden als be-
schrijvend, wanneer het ‘onmiddellijk, duidelijk en onmiskenbaar is
dat het teken beschrijvend is voor de waren en diensten (...)" en dat
‘woordtekens waarvan de beschrijvende betekenis pas na een zeker
denkproces wordt opgemerkt (...) niet mogen worden geweigerd’, r.o.
22 en r.0. 40 waarin het Gerecht opmerkt over dit argument dat ‘uit-
sluitend hoeft te worden onderzocht (...) of ervoor het in aanmerking
komende publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband be-
staat tussen het teken en de waren waarvoor inschrijving is gevraagd’,
waarbij het Gerecht EU verwijst naar Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99
(EuroHealth), infra noot 50, zie bespreking in de tekst, curia.europa.eu
(cursivering TW).

45  Gerecht EU 27 februari 2002, T-106/00 (STREAMSERVE), r.0. 44 en 50.

46  Concl. A-G Ruiz-Jarabo Colomer 31 januari 2002, C-363/99 (Postkan-
toor) onder 4): “Artikel 3, lid 1, sub ¢, van de merkenrichtlijn verbiedt
niet alleen de inschrijving als merk van beschrijvende tekens die in de
opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie
van waren in verband worden gebracht, maar ook de inschrijving van
andere tekens waarvan het gebruik in de toekomst redelijkerwijs in die
kringen te verwachten is.” NB: het verband ziet op een ‘direct’ verband
nu (thans in verband worden gebracht) en een redelijkerwijs toekom-
stig te verwachten gebruik. Dat zijn dus alternatieve voorwaarden
waar de toetsende instantie de meetlat langs moet leggen...dienen en
kunnen dienen (cursivering TW).

47  De zaak LIMO betreft een weigering voor waren in de klassen 9 en 10,
met name lasers. Het teken kan betrekking hebben op een in de bran-
che gangbaar modulatiesysteem voor de intensiteit van de laser, dat
gangbaar wordt afgekort als LIMOS (Laser Intensity Modulation Sys-
tem). Het Gerecht bevestigt de zienswijze van het BHIM, namelijk dat
de geinformeerde gebruiker LIMO opvat als LIMOS, ondanks het feit dat
die afkorting niet gangbaar is bij de betrokken, gespecialiseerde krin-
gen. Het stelt vast dat er een voldoende rechtstreeks en concreet ver-
band bestaat tussen de waren in kwestie en het teken LIMOS. Voorwaar
een wonderlijke redenering en nou niet bepaald één om bij herhaling
naar te verwijzen.

band worden gebracht’ oftewel dienen, is het onvolledig en
te beperkt, omdat na Postkantoor ook het ‘redelijkerwijs in
de toekomst te verwachten gebruik’ (kunnen dienen) na-
drukkelijk onder de sub c. grond is gebracht.*®

Ook Limo kan niet dienen om het criterium ‘onmiddellijk en
zonder verder nadenken’ verder te transporteren, aange-
zien het hier in alle toonaarden over zwijgt.*’ Het Gerecht
EU stelt ook hier alleen vast dat er sprake moet zijn van een
voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen teken
en waren.*® Streamserve verwijst naar Eurohealth en Limo
verwijst naar Carcard.*®

In Carcard wordt er nog altijd nagedacht.>® Maar op 7 juni
2001 is ‘ie er dan eindelijk, wanneer het Gerecht arrest
wijst in de zaak Eurohealth.

Het teken EUROHEALTH wordt gedeponeerd voor verzeke-
ringen en financiéle zaken. Het BHIM weigert het teken in
te schrijven. Het Gerecht concludeert dat het BHIM de wei-
gering voldoende heeft gemotiveerd voor de diensten ziek-
tekostenverzekeringen en daarmee ook voor verzekeringen,
aangezien de deposant zelf heeft verkozen om voor het ge-
nus van het species ziektekostenverzekeringen te depone-
ren. °! In de woorden van het Gerecht EU:

“Het in aanmerking komende publiek zal derhalve on-
middellijk en zonder verder nadenken een concreet en
rechtstreeks verband kunnen leggen tussen het woord

48  Gerecht EU 20 juli 2004, T-311/02 (LIMO), r.0. 30: “Accordingly, for the
purpose of applying Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94, it is neces-
sary only to consider, on the basis of the relevant meaning of the word
sign at issue, whether, from the viewpoint of the public addressed,
there is a sufficiently direct and specific relationship between the sign
and the goods or services in respect of which registration is sought
(Case T-106/00 Streamserve v OHIM (STREAMSERVE) [2002] ECR 11-723,
paragraph 40, confirmed on appeal by the order in Case C-150/02 P
Streamserve v OHIM [2004] ECR [-1461, and CARCARD, paragraph 28).”

49 In Gerecht EU 14 april 2005, T-260/03 (Celltech), curia.europa.eu,
wordt ook verwezen naar Carcard en Eurohealth, namelijk in r.o. 28
m.b.t. ‘de beoordeling in relatie tot waren diensten en uitgaande van
de perceptie v/h relevante publiek’ - Carcard en in r.0. 38 m.b.t. ‘on-
middellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks
verband leggen’ - Eurohealth. In Hv] EU 19 april 2007, C-273/05 P (Cell-
tech), curia.europa.eu, citeert het Hof de rechtsoverwegingen van het
Gerecht in het procesverloop. De door BHIM ingestelde hogere voorzie-
ning wordt afgewezen. Het Hof bevestigt niet uitdrukkelijk de juistheid
van de litigieuze rechtsoverweging, maar constateert evenmin enige
onzuiverheid.

50  Gerecht EU 20 maart 2002, T-356/00 (CARCARD), curia.europa.eu, r.0.
22. Het teken CARCARD wordt door DaimlerChrysler AG gedeponeerd
voor een veelheid aan waren en diensten en geweigerd door het BHIM.
Het daaropvolgende dispuut gaat opnieuw over een detaillistische ana-
lyse van de waren en diensten waarvoor het teken wel of niet beschrij-
vend is. Het BHIM is van mening dat het ‘betrokken woord niet vaag of
alleen maar een toespeling is, maar onmiddellijk de kwaliteit en de be-
stemming weergeeft’. Het Gerecht bevestigt in r.0. 28 de zienswijze van
het BHIM dat er ‘uitsluitend (hoeft) te worden onderzocht, op basis van
een bepaalde betekenis van het betrokken woordteken, of ervoor het in
aanmerking komende publiek een voldoende rechtstreeks en concreet
verband bestaat tussen het teken en de categorieén waren of diensten
waarvoor de inschrijving is gevraagd.’ De beslissing van de beroepska-
mer van het BHIM wordt minutieus gefileerd en zo wordt nauwkeurig
vastgesteld voor welke waren en diensten er wel, en voor welke er
geen sprake is van een voldoende rechtstreeks en concreet verband.
Niets nieuws dus, behalve het gebruik van de aanduiding ‘onmiddellijk
verband’, zie r.0. 35, 42 en 45.

51 Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99 (EuroHealth), r.o0. 33.
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EuroHealth en de diensten met betrekking tot ziektever-
zekering, die onder de in de merkaanvraag genoemde
categorie ‘verzekeringen’ vallen.”>?

De weigering voor financiéle diensten is echter onvol-
doende gemotiveerd volgens het Gerecht, want ‘het door de
kamer van beroep vastgestelde verband tussen de semanti-
sche betekenis van het teken, te weten “gezondheid in Eu-
ropa”, en de betrokken diensten (is) onvoldoende concreet
en rechtstreeks om aan te tonen, dat de in aanmerking ko-
mende consumenten deze diensten onmiddellijk kunnen
herkennen in dit teken en dat het dus voor deze diensten
beschrijvend is’>* In de voorafgaande rechtsoverweging
stelt het Gerecht onomwonden vast dat “uit de motivering
van de bestreden beslissing in dit verband niet (blijkt), dat
het in aanmerking komend publiek onmiddellijk en zonder
verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal
leggen tussen financiéle diensten en het woord Euro-
Health.>* Het betreft een indirecte verwijzing, waardoor het
verband te vaag en onbepaald is.”>> Hoe komt het Gerecht
aan die wijsheid?

Het is goed voor te stellen dat in de prehistorie, althans de
pré-Postkantoor-historie, naarstig werd gezocht naar een
werktuig om betwiste weigeringen voor ruim geformu-
leerde waren- en dienstenlijsten te lijf te gaan. Dat werd ge-
vonden in het concrete en rechtstreekse verband als ver-
taalslag van de wettelijke ‘kunnen dienen’-bepaling. Maar
waar komt de gedachte vandaan dat het verband zonder
nadenken gelegd zou moeten worden om een teken als be-
schrijvend te kwalificeren? Daartoe verwijst het Gerecht EU
naar een tweetal arresten van 31 januari 2001.

Kiem twee: het Gerecht in Cine Comedy en
Cine Action

En zo komen wij uit bij de tweede en essentiéle kiem. Nota
bene door het BHIM zelf bedacht. Op 10 oktober 1996 wor-
den de woordmerken CINE COMEDY en CINE ACTION gede-
poneerd bij het BHIM voor uiteenlopende waren en dien-
sten in de klassen 9, 16, 38, 41 en 42 en geweigerd.56 Het

52 Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99 (EuroHealth), r.0. 27.
53  Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99 (EuroHealth), r.o. 36.
54  Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99 (EuroHealth), r.o. 35.

55  Gerecht EU 7 juni 2001, T-359/99 (EuroHealth), r.o. 37.

56  O.m. in KI 38 Verspreiding van radio- en televisie-uitzendingen/-pro-
gramma's via draadloze of draadgebonden netwerken; uitzending van
film-, televisie- en radioprogramma’s; (...) overdracht van informatie,
zoals geluid, beeld en gegevens, in KI 41 Productie, reproductie, verto-
ning en verhuur van films, video- en andere televisieprogramma'’s (...)
organisatie van wedstrijden op het gebied van ontspanning; het hou-
den van concert-, theater- en ontspanningsevenementen; productie
van film-, televisie-, radio- en btx-programma's of uitzendingen, amu-
sementsprogramma'’s op radio en televisie; productie van films en vi-
deo’s alsmede andere beeld- en geluidsprogramma's van culturele en
ontspannende aard, ook voor kinderen en jongeren en in Kl 42 Ver-
strekking van, bemiddeling bij, verhuur alsmede alle andere vormen
van exploitatie van rechten op films, televisie- en videoproducties als-
mede andere beeld- en geluidsprogramma's; beheer en exploitatie van
auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten voor derden; ex-
ploitatie van film- en televisienevenrechten op het gebied van mer-
chandising (...).

Gerecht wijst arrest in de beide zaken op 31 januari 2001.%7
Deposant voert onder meer aan dat de Beroepskamer van
het BHIM zelf heeft aangegeven dat er sprake is van sub c.
als het ‘teken naar zijn totaalindruk (...) duidelijk en on-
dubbelzinnig beschrijvend is en dat het niet volstaat dat het
beschrijvende karakter enkel wordt gesuggereerd en pas na

een intellectuele inspanning begrijpelijk wordt’.>®

Het BHIM merkt in verband met de absolute weigerings-
grond (...) sub c op ‘dat het niet van belang is dat een teken
als zodanig niet in woordenboeken voorkomt. Een teken
moet in zijn geheel worden beoordeeld, waarbij de beslis-
sende maatstaf is, op welke wijze de doelgroep het teken
gewoonlijk opvat. Indien het in aanmerking komende pu-
bliek het teken voor de waren en diensten waarvoor het is
gedeponeerd, onmiddellijk en spontaan in een bepaalde zin
opvat, betreft het een beschrijvend teken. Wordt het daar-
entegen opgevat als een origineel begrip dat slechts indirect
bepaalde eigenschappen van die waren en diensten op-
roept, is het niet beschrijvend’.>

Inderdaad, als je het zo opvat... dan is het zeker beschrij-
vend, maar daarmee is dit niet het minimale vereiste om als
beschrijvend teken te worden gekwalificeerd. En mocht dit
al ooit zo zijn opgevat, dan is dat na Postkantoor en Biomild
evident niet meer het geval.

Het BHIM doet er nog een schepje bovenop, overtuigd als
het is van het beschrijvend karakter van het teken en stelt
onomwonden:

“Gelet op het voorgaande begrijpt een gemiddelde con-
sument zonder verder nadenken onmiddellijk en spon-
taan, dat de combinatie Cine en Comedy — afhankelijk
van de taal — komische film of komedie in de bioscoop
betekent. Derhalve is het betrokken teken beschrij-
vend.”®°

Het verband is volgens het BHIM zo evident dat de consu-
ment zelfs zonder verder nadenken begrijpt wat het bete-
kent.

Het Gerecht neemt deze krachtdadige verdediging van de
weigering door het BHIM over, waarbij het echter voorna-

57  Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine
Action), curia.europa.eu. Op 22 juni 1998 stelt deposant beroep in en
de Beroepskamer van het BHIM beslist op 19 maart 1999 om de zaak
gedeeltelijk te herroepen en terug te verwijzen naar de onderzoeker
voor een hernieuwde beslissing ten aanzien van bepaalde waren en
diensten. De beslissing van de onderzoeker wordt wel bekrachtigd
voor een veelvoud van producten en diensten, die volgens het BHIM
alle evident te maken hebben met film en waarvoor de tekens CINE-
COMEDY en CINE-ACTION beschrijvend zijn en waarvoor zij onder-
scheidend vermogen missen.

58  Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine
Action), curia.europa.eu, r.0. 15.

59  Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine
Action), curia.europa.eu, r.0. 18.

60  Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine
Action), curia.europa.eu, r.o. 20.
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melijk dienst doet als scheidingsmiddel tussen de diensten
waarvoor het teken wel beschrijvend is en die waarvoor het
teken niet beschrijvend zou zijn.®' Zo overweegt het Ge-
recht dat

“(...) het woord Cine Comedy kan dienen ter aanduiding
van bepaalde kenmerken - in het bijzonder de soort en
de kwaliteit - van een bepaalde categorie films, namelijk
komedies op televisie of in de bioscoop. Zoals de kamer
van beroep heeft opgemerkt, betekent het woord Cine
immers in verschillende gemeenschapstalen ‘cinemato-
grafisch’, ‘bioscoop’, ‘film’, ‘bioscoopfilm’ of ‘cinemato-
grafie’. Bovendien zal het in aanmerking komende pu-
bliek het woord Comedy in deze talen onmiddellijk en
zonder verder nadenken opvatten als ‘komedie’. De door
loutere nevenschikking van deze twee woorden ge-
vormde combinatie Cine Comedy kan derhalve dienen
ter aanduiding van de waar ‘komische film’. Wat vervol-
gens de diensten betreft waarvoor de kamer van beroep
in de bestreden beslissing het bij haar ingediende beroep
heeft verworpen, moet worden aanvaard dat door het in
aanmerking komende publiek onmiddellijk en zonder ver-
der nadenken een concreet en rechtstreeks verband zou
kunnen worden gelegd tussen het woord Cine Comedy
en het merendeel van de betrokken diensten, in bijzon-
der die welke concreet en direct de waar ‘komische film’
of de productie of overbrenging hiervan betreffen.”®?

Voor andere diensten kan het teken wel worden ingeschre-
ven aangezien ‘het in aanmerking komend publiek (daar-
voor) het woord Cine Comedy niet onmiddellijk en zonder
verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van die
diensten (zal) opvatten (...). Het eventuele verband tussen
het woord Cine Comedy en de voornoemde diensten van
technische en juridische aard en op het gebied van beheer
of organisatie - ook al richten deze zich in voorkomend ge-
val op komische films - is te vaag en onbepaald om het
woord voor deze diensten een beschrijvend karakter te ver-

lenen'.®®

Het schijnt mij toe dat er tussen vaag en onbepaald ener-
zijds en onmiddellijk en zonder verder nadenken anderzijds
nog een groot terrein braak ligt, namelijk dat van het ‘kun-
nen dienen’. Dat is de letterlijke tekst zoals deze in art. 6
quinquies B lid 2 van het Unieverdrag van Parijs, art. 3.1 sub
c. Merkenrechtrichtlijn en art. 7.1 sub c. GMVo is opgeno-
men. Ten aanzien van de Merkenrechtrichtlijn is met Post-
kantoor en Biomild uitgelegd hoe dit begrip moet worden
geinterpreteerd.

61  Door mij gekwalificeerd als ‘krachtdadig’, omdat het criterium van de
GMVo gewoon ‘kan dienen’ is en ook daarmee had kunnen worden vol-
staan.

62  Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine
Action), r.0. 26-27 (cursivering TW).

63  Gerecht EU 31 januari 2001, T-136/99 (Cine Comedy) en T-135/99 (Cine
Action), r.0. 29 (cursivering TW).

Nadenken over Postkantoor

In Postkantoor werd bepaald dat niet alleen de evident on-
toelaatbare merken geweigerd moesten worden, maar ook
dat het ‘kunnen dienen’ criterium in het licht van het be-
lang tot vrijhouding, nu en in de toekomst, als volgt begre-
pen moet worden:

“Artikel 3, lid 1, sub ¢, van de merkenrichtlijn verbiedt
niet alleen de inschrijving als merk van beschrijvende
tekens die in de opvatting van de betrokken kringen
thans met de betrokken categorie van waren in verband
worden gebracht, maar ook de inschrijving van andere
tekens waarvan het gebruik in de toekomst redelijkerwijs
in die kringen te verwachten is.”%*

Dat is wat begrepen moet worden onder het ‘kunnen die-
nen’ criterium. In de, met name door het Gerecht gewezen
arresten is het ‘kunnen dienen’ criterium in de loop der tijd
verengd tot een ‘concrete en directe link’. Deze invulling
kan worden beschouwd als een wat beperkte uitleg van het
‘kunnen dienen’ begrip. Uiteraard moet er een verband be-
staan tussen het teken en de waren en diensten waarvoor
het teken beschrijvend is. Anders is het niet beschrijvend.
Zo makkelijk kan het zijn. De ‘concrete en directe link’ kan
gezien worden als een waarborg tegen een ongebreideld
‘ins Blaue hinein’ interpreteren van een (te vergezocht) ver-
band tussen teken en de waren en diensten door toetsende
merkenautoriteiten en rechters. Daar is op zich niets mis
mee. Maar het criterium blijft wel gewoon ‘kunnen dienen’.

Dat ligt anders ten aanzien van het door het Gerecht EU op
31 januari 2001 geintroduceerde criterium ‘onmiddellijk en
zonder verder nadenken’. Die formulering dateert immers
nog van voor de uitleg van het Hv] EU over de reikwijdte
van het toetsingskader van de merkenautoriteiten zoals zo
helder geformuleerd in het dictum van Postkantoor:

“Artikel 3 van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de prak-
tijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit
waarbij uitsluitend de inschrijving van ‘evident ontoe-
laatbare’ merken wordt geweigerd.”®>

Het begrippenpaar ‘onmiddellijk en zonder verder naden-
ken’ past naadloos in een opvatting waarbij alleen evident
ontoelaatbare merken mogen en moeten worden gewei-
gerd. In die zin valt het Gerecht niets te verwijten aange-
zien de litigieuze arresten van 31 januari 2001 werden ge-
wezen voordat werd vastgesteld dat ‘alle ontoelaatbare
merken’ moeten worden geweigerd en het ‘kunnen dienen’
criterium ook nadrukkelijk op de toekomst ziet.

64  HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor), dictum.
65  HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor), dictum.
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De verbeelding voorbij...

Tot slot een concreet, recent praktijkvoorbeeld ter illustratie
van de onmogelijkheid en onwenselijkheid van het toepas-
sen van het twijfelachtige criterium bij de toetsing op abso-
lute weigeringsgronden door de merkenautoriteiten. Stelt u
zich eens een merkdepot voor door een voedingsmiddelen-
gigant van een teken dat bestaat uit drie letters, iets als
OML.®¢ Het teken wordt gedeponeerd voor chocoladepasta,
pindakaas en eierkoeken. Ziet het publiek hierin een directe
en concrete link met de waren in kwestie? En ook nog on-
middellijk en zonder verder nadenken? Ik in elk geval niet.

De toetsende autoriteit, die belast is met de wettelijke taak
om het register te vrijwaren van tekens die nu en in de toe-
komst (redelijkerwijs) kunnen dienen ter aanduiding van
kenmerken van de waren of diensten, verricht onderzoek in
het kader van die wettelijke taak.®” Het stelt vervolgens
vast dat het teken OMI de gangbare afkorting is van een
stof waar gezondheidseffecten van worden geclaimd. Uit
verschillende rapporten blijkt dat de stof een heilzaam ef-
fect zou hebben op het gedrag en het leervermogen van
kinderen. Het onderzoek door de merkenautoriteit toont te-
vens aan dat bij de Europese Commissie al een waslijst aan
gezondheidsclaims voor de betreffende stof is ingediend ter
goedkeuring.

Gezondheidsclaims zijn een belangrijk verkoopargument
voor voedingsmiddelen. Het is een feit van algemene be-
kendheid dat voedingsmiddelen verrijkt worden met aller-
lei stoffen die een positief effect op de menselijke gezond-
heid hebben. De merkenautoriteit stelt dit eenvoudig vast.
De concrete en directe link oftewel het ‘kunnen dienen’ is
gegeven met het feit dat er een verband bestaat tussen de
kenmerken welke worden toegeschreven aan de stof en de
waren in kwestie, die uit hun aard ook, en wellicht met
name, voor kinderen bestemd zijn. Daarmee kan het teken
dienen ter aanduiding van een kenmerk van de waar, na-
melijk de toegevoegde stof, die vermoedelijk ook nog eens
het belangrijkste verkoopargument van het product in
kwestie zal zijn.

Op het moment dat dit product op de markt komt, zal dit
verkoopargument breed worden uitgemeten en zal het in
aanmerking komend publiek wellicht vrij snel bekend ra-
ken met de toegevoegde stof en de gebruikelijke afkorting
daarvoor. Maar dat is nd natuurlijk nog niet het geval. Zo-
lang dit product nog niet op de markt is gebracht, zal het in
aanmerking komend publiek, kinderen en vooral hun
ouders, geen link leggen tussen het teken en de waren in
kwestie, zelfs niet als ze daarover even mogen nadenken...
of wat langer. Dit is bij uitstek een voorbeeld van een teken
dat zowel uit publiek- als concurrentiebelang zonder meer

66 Het genoemde merk en de waren zijn gefingeerd, de strekking van de
zaak als zodanig is dat niet.

67  Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, zie Hv] EU 6 mei 2003,
C-104/01 (Libertel), IER 2003/50, m.nt. Ch. Gielen, r.0. 59.

vrijgehouden zou moeten worden. Daarop ziet de weige-
ringsgrond sub c. (en ipso facto sub b.) nu exact.

...en het nadenken in ere hersteld?

Het vereiste van de directe en concrete link die onmiddel-
lijk en zonder verder nadenken gelegd zou moeten worden
tussen teken en waren en diensten, maakt het de toetsende
autoriteit vrijwel onmogelijk om zijn wettelijke taak naar
behoren te vervullen. Het is een criterium dat niet te ver-
enigen is met de toetsingsopdracht zoals geformuleerd in
Chiemsee, Postkantoor/Biomild en Doublemint. Het dateert
dan ook van véér Postkantoor en is ontwikkeld in een vol-
slagen andere juridische context. Het criterium is nooit be-
doeld als zelfstandig toetsingscriterium, daarvoor bestaat
geen rechtsgrond, maar werd opgevoerd als een versterkte
motivering van het BHIM bij een gedeeltelijke weigering-
sbeslissing. Toch bepaalt het inmiddels de dagelijkse prak-
tijk van de toetsing op absolute weigeringsgronden in Eu-
ropa. Aan het Hof de schone taak om licht te doen schijnen
op deze evidente discrepantie tussen de rechtspraak van
het Hof en het Gerecht. Ziedaar, het nut van prejudiciéle
vragen.5®

68  J.M.B. Seignette, VizIER: Het nut van prejudiciéle vragen in: IER 2013/6,

p. 459-461.
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