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Uitputtingsregel en de gegronde reden
Artikel 15 Uniemerkenverordening (& artikel 2.23 BVIE)

1. Een Uniemerk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te
verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens
toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn
gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen
zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met
name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn
gebracht, gewijzigd of verslechterd is.
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LEGO/HA Bricks

Vzr. Rb. Den Haag 28 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7992

= Bouwsets gemaakt van originele LEGO-
bouwstenen met bedrukking en kogellagers van
HA Bricks

= Voorzieningenrechter:
= Wijziging van de toestand van de waar
= Niet van ondergeschikte betekenis

= Afbreuk aan de kwaliteitsgarantiefunctie

= |ndruk van een commerciéle band This is not a LEGO® product! These
are LEGO® parts that have been
repackaged or altered from their
original form. LEGO® is a trademark
of the LEGO Group of companies,
which does not sponsor, authorize or
endorse this product.
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Gegronde reden Duurzaamheid




Wijziging van de waar
HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26 (EPAL)

© Bird & Bird (Netherlands) LLP
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Reparatie van EPAL-pallets door een niet-licentienemer
Rb. Den Haag (2016): verbod op verhandeling gerepareerde EPAL-pallets

Hof Den Haag (2018): verbod beperkt tot pallets waarvan reparaties
bestaan uit niet-ondergeschikte wijzigingen in de toestand van de waar

HR voornemens prejudiciéle vragen te stellen:
Is voor gegronde redenen afbreuk aan de merkfuncties vereist?

Zo ja, ter uitleg van 'gegronde reden' of als extra eis? En is afbreuk aan
de merkfuncties steeds voldoende?

Vormt reparatie door derden zonder toestemming altijd een gegronde
reden?

Zo nee, ligt dit aan de aard van de waren of de aard van de reparatie of
andere omstandigheden?

Is verzet uitgesloten als geen indruk van een economische band wordt
gewekt, bijvoorbeeld door verwijdering van het merk of disclaimer?



"mbt. afval, restproducten hergebruiken in de

Up CYCling vorm van een product van een hogere kwaliteit"
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Hervulling
HuJEU 27 oktober 2022, C-197/21 (Sodastream)

Sodastream Sodastream

= Gegronde reden moet worden bezien tegen achtergrond van de

herkomstaanduidingsfunctie

CARBON DIOXIDE
: mvsoda@' HIILIDIOKSIDI

= Gegronde reden in geval van: T

» Ernstige schade aan de reputatie van het merk, of oo KOOLDIOXIDE

» [ndruk van een economische band met de merkhouder ’ s PO———

cylinder. NySoda
has no connection

= Etikettering: duidelijk & ondubbelzinnig with the original
supplier of the

= Omstandigheden waaronder product wordt aangeboden & verkocht, this cvlinder, see cylinder or its
company or any,

e.g. ontbreken van rechtstreeks contact consument & wederverkoper registered trade

mark that appears

= Met name, de in de betrokken sector heersende praktijken en de | L R

vraag of consumenten gewend zijn aan navulling door derden | l
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Verkoop zonder buitenverpakking
HuJEU 12 juli 2011, C-324/09 (L'Oréal/Ebay)

(] AT
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» Merkhouder kan zich verzetten tegen verhandeling zonder
buitenverpakking als:

= Wezenlijke informatie daardoor ontbreekt
= Afbreuk doet aan imago/reputatie van het merk

» Recent wederom bevestigd: Vzr. Rb. Den Haag 14 juni 2023,
ECLI:NL:RBDHA:2023:8658 (HP/123 inkt)
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Decodering & heretikettering

HvJEU 11 november 1997, C-349/95 (Loendersloot/Ballantine)

= Merkhouder kan zich verzetten tegen decodering & heretikettering tenzij:

1) Kunstmatige afscherming van de markten van EU-lidstaten *

* niet het geval als identificatienrs zijn aangebracht i.v.m. een wettelijke
verplichting of legitieme doeleinden, zoals recall & bestrijding van namaak

2) Oorspronkelijke toestand van het product niet aangetast
3) Presentatie geheretiketteerde product reputatie van merk/merkhouder niet kan schaden
4) Merkhouder tevoren geinformeerd over aanbod geheretiketteerde producten

= NL jurisprudentie niet altijd op €én lijn
= Rb. Den Haag 14 juni 2023, ECLI:NLRBDHA:2023:8497
(Hennessy/Loendersloot)
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Wijze van adverteren
HvuJEU 4 november 1997, C-337/95 (Dior/Evora)

= Wederverkopers van uitgeputte producten in beginsel vrij het
merk te gebruiken om de verhandeling aan te kondigen

= Merkhouder kan zich niet verzetten tegen gebruikelijke wijze
van adverteren door wederverkoper die gewoonlijk
gelijkaardige artikelen verkoopt, ook al niet noodzakelijkerwijs
van dezelfde kwaliteit
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= Tenzij gebruik van het merk leidt tot ernstige schade voor de
reputatie van het merk
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= Bijv. te midden van andere merken die ernstig afbreuk
doen aan het imago

Loyaliteitsverplichting richting de merkhouder
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Wijze van adverteren

|

HvJEU 23 februari 1999, C-63/97 (BMW/Deenik)

» Toegevoeqd: tevens gegronde reden indien gebruik van het ‘
merk indruk wekt van een commerciéle band

Portakabin
HvJEU 8 juli 2010, C-558/08 (Portakabin)

s °®

Primakabin | . |
= Gebruik van termen als "Gebruikt" of "Tweedehands" betekent niet

‘ automatisch dat indruk van een commerciéle band wordt gewekt of

i, 3
[ -
—

reputatie van het merk ernstig wordt geschaad
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Coty/Easycosmetic

Hof Den Haag 17 augustus 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1949

» Easycosmetic gebruikt verzenddoos met "merkenbrei”
van 80 merknamen van producten die zij in haar
assortiment heeft (gehad)

= Hof:

= Productgerelateerd: Niet vereist dat merk in reclame
voor concreet product wordt gebruikt — ook gebruik in
algemene zin is toegestaan indien producten van dat
merk in het assortiment

= Geen indruk van een commerciéele band

= Ongebruikelijke wijze van adverteren
niet voldoende voor een gegronde reden
— afbreuk herkomstaanduidingsfunctie
vereist

= Profiteren van reputatie / kwaliteitsuitstraling van de
merken geen gegronde reden — vgl. HVJEU
Portakabin
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Wijziging van de waar

Ernstige schade aan de reputatie van
het merk

Indruk van een commerciéle band

Afbreuk aan de
herkomstaanduidingsfunctie van het
merk







