
Recente 

rechtspraak

merken / modellen
(HvJ, HR)

Maarten Schut

BMM Mechelen 

23 maart 2023



.



3

• Marco Roth

• Woordmerk voor “running a farm shop”, 

“information events relating to rural farming”

• Inbreukvordering ⇥ ⇤ nietigheidsvordering

• Blijft Uniemerkenrechter bevoegd als 

inbreukvordering wordt ingetrokken? (124 

UMVo)

• Begrip “Reconventionele vordering” 

• Gedeelde bevoegdheid met EUIPO

APFELZÜGLE
HvJ 13 oktober 2023

KP/

TV + Gemeinde Bodman-
Ludwigshafen
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• Perfumesco biedt ‘testers’ met Hugo Boss parfum

• Origineel, maar niet bestemd voor de EER

• Poolse wet: rechter kan bevelen dat namaak

wordt vernietigd

• Vragen van de Sad Najwyzszy

• Art. 10 lid 1 Handhavingsrichtlijn

• Maatregel van vernietiging mag niet a priori 

worden beperkt tot bepaalde vormen van inbreuk

PERFUMESCO HvJ 13 oktober 2022
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• Harman treedt in Polen op tegen illegale 

parallelimport

• Eén officiële distributeur in Polen

• Gemengde partij (?)

• Geen bewijs van leverantieketen

• Beoogde markt blijkt niet uit etiket

• Alleen Harman kan dat vaststellen (IT systeem)

HARMAN /ABHvJ 17 november 2022
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• Proces in Polen: generiek dictum (verbod); beoordeling 

van exemplaren in executiefase

• Maar: afhankelijk van informatie merkhouder

• En: vrijwel geen mogelijkheden tot betwisting in 

executiefase 

• Vragen van Poolse rechter: mag dit? ‘Daadwerkelijke 

rechtsbescherming’ (art. 19 VEU)?

HARMAN / AB
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• Gaat expliciet in op de toepassing van Van Doren (aanpassing bewijslast)

• Pitruzzella noemt dit (ten onrechte): ‘omkering’

• Aanwezigheid exclusief distributiesysteem = gevaar voor afscheiding van markten (!)

• Dus bewijs van bestaan exclusief distributiesysteem is voldoende (!)

• En als dat niet lukt: als het voor de verweerder praktisch onmogelijk is bewijs te 

leveren van toestemming – eveneens toepassing Van Doren

• Een nieuw systeem in twee opzichten!

AG PITRUZZELLA 
in HARMAN/AB
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• Geen plicht tot invoering etiketteersysteem

• Daadwerkelijke rechtsbescherming / 

doeltreffende voorziening in rechte (niet: in 

praktijk uiterst moeilijk of onmogelijk om 

Unierechten uit te oefenen)

• I.c: vrij verkeer van goederen 

• Generiek dictum geen probleem, mits 

bescherming in executiefase

• Dus ook in dat stadium eventueel toepassing 

Van Doren

HARMAN /ABHvJ 17 november 2022
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Punt 51:

“Een dergelijke aanpassing van de bewijslast is met name nodig in geval van een 

exclusief distributiesysteem”

Punt 72:

Objectief niet mogelijk de toestemming aan te tonen? Dan, zou het noodzakelijk 

kunnen blijken –zelfs ingeval het bestaan van een exclusief distributiesysteem niet 

wordt aangetoond – dat de autoriteit/rechter de bewijslast aanpast wanneer zij op basis 

van de specifieke omstandigheden in verband met de handel in de betrokken 

producten zouden vaststellen dat de de bewijslast de merkhouder in staat stelt de 

nationale markten af te schermen.

HvJ in HARMAN/AB over Van Doren
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CONVERSE / HERMSEN Q.Q. Hoge Raad 23 december 2022

Bestaan exclusief distributiestelsel voldoende voor 
aanpassing bewijslast?

• Hof Den Bosch (Converse/Schoenenreus, 2013): 
nee

• Hof Leeuwarden (Converse/Scapino, 2014): nee
• Hof Den Haag (Silk Cosmetics, 2021):  ja
• AG van Peursem in Converse/Hermsen (2022): nee

HR:
- Gaat om reëel gevaar van afscherming markten
- Dat gevaar kan zich met name voordoen bij 

exclusief distributiestelsel
- Maar niet noodzakelijkerwijs
- Zie buitenlandse hoogste rechtscolleges en 

meerderheid nationale rechtspraak
- Geen prejudiciële vragen
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• Navullen + her-etiketteren

• Oorspronkelijke merk blijft zichtbaar

• Gegronde reden tot verzet? (art. 15 lid 2 UMVo)

• Geen toepassing ompakrechtspraak 

(‘noodzaak’); wel Viking Gas (2011)

• Wordt de indruk gewekt van een economische 

band? 

• Met name van belang: de informatie op de 

nieuwe etiketten; de praktijken in de sector

SODASTREAMHvJ 27 oktober 2022

SodaStream / MySoda
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Vier arresten HvJ op 17 november 2022:

• Bayer / kohlpharma (Duitse rechter)

• Novartis / Abacus (Duitse rechter)

• Merck / Abacus et. al. (Deense rechter)

• Impexo / Novartis (Belgische rechter)

Nieuwe buitenverpakking / veiligheidskenmerken. 

O.a.: Merkhouder kan zich verzetten tegen ompakking in nieuwe buitenverpakking als her-

etikettering objectief mogelijk is en het aldus ge-etiketteerde middel daadwerkelijk toegang 

heeft tot de markt van invoer 

Ompakking van geneesmiddelen

Voor de niche-speler
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• Prejudiciële vragen Luxemburg & België

• Coty/Amazon (2020): beheerder marktplaats die 

ook opslag verzorgt. Merkgebruik? Nee.

• Nu: Amazon als hybride model. Distributeur op 

internet én beheerder online marktplaats

• Merkgebruik door aanbieding derde te mixen 

met eigen aanbod?

• Perspectief van de consument?

• Vervoer- relevant?

LOUBOUTIN / 
AMAZON

HvJ 22 december 2022

Grote kamer
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“website voor eigen verkoopaanbiedingen waarin online marktplaats is geïntegreerd”

Specifieke omstandigheden:

- uniforme presentatie 

- aanbod eigen waren / waren van derden tegelijkertijd gepresenteerd

- eigen logo telkens zichtbaar

- beheerder website is gerenommeerd distributeur van uiteenlopende waren

- ondersteuning bij presentatie, opslag, verzending

Als derde verkoopaanbieding plaatst op de geïntegreerde marktplaats, gebruikt 

Amazon dan het teken zelf voor die aangeboden waren?

LOUBOUTIN / 
AMAZON

HvJ 22 december 2022

Grote kamer
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- In beginsel gaat art. 9 lid 2 UMVo over 

gebruik voor de eigen waren

- Uitzondering: de tussenpersoon gebruikt 

het teken dusdanig (voor de waren van de 

derde) dat een verband ontstaat met zijn 

eigen waren of diensten (L'Oréal/eBay ivm

adverteren door eBay)

- In beginsel slechts bij diensten ter 

bevordering van de verkoop van waren van 

derden (Winters/Red Bull)

Merkgebruik door tussenpersonen

“voor de waren van de derde”?“Gebruik”?

Tenminste in de eigen commerciële 

communicatie

(t.o.v. alleen technisch mogelijk 

maken)

Dus niet:

- gebruik van adwords mogelijk 

maken (Google/Vuitton, 2010)

- marktplaats ter beschikking stellen 

(L'Oréal / eBay, 2011)

- blikjes afvullen (Winters/Red Bull, 

2011)
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AG Szpunar:

- Meer inhoud geven aan “gebruik in de eigen 

commerciële communicatie” 

- ‘toe-eigening’ – het teken lijkt deel uit te maken van 

de eigen activiteit

- vanuit het perspectief van de normaal 

geïnformeerde, etc. internetgebruiker

- Feitelijke beoordeling: dat is hier niet aan de orde; 

Amazon is ook heel bekend als marktplaats; de 

eigenlijke aanbieder is telkens aangegeven (etc.)

LOUBOUTIN / 
AMAZON

HvJ 22 december 2022

Grote kamer
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• Verschil met Coty/Amazon: deze casus is nooit voorgelegd

• Gebruik door tussenpersoon ‘indien het teken uit het oogpunt van derden wordt getoond als integraal 

onderdeel van de eigen commerciële communicatie’ 

• Perspectief van de normaal geïnformeerde (etc) internetgebruiker

• Legt die gebruiker een verband tussen teken en diensten?

• Omdat hij zou kunnen denken dat het de tussenpersoon zelf is die de waren in de handel 

brengt?

• Algemene beoordeling: (i) hoe is presentatie? Is het makkelijk onderscheid te maken? (ii) welke 

aanvullende diensten biedt de tussenpersoon aan de verkoper?

• Relevant: uniforme presentatie/ eigen logo/ gerenommeerd distributeur/ aanvullende diensten als 

opslag en verzending

LOUBOUTIN /AMAZON
HvJ 22 december 2022

Grote kamer
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LOUBOUTIN / 
AMAZON

HvJ 22 december 2022

Grote kamer

Conclusie:

• Slecht nieuws voor Amazon

• Dogmatische lappendeken:

gebruik in eigen commerciële communicatie

=

verband

= 

(soort) verwarringsgevaar?

• Onduidelijke norm: verband omdat de internetgebruiker indruk kan 

krijgen dat tussenpersoon zelf aanbiedt (punt48)? Of “met name 

als” (dictum)? 
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PAPIERDISPENSER

HvJ 2 maart 2023

Papierfabriek 
Doetinchem / Sprick

Art. 8 lid 1 GModVo: geen modelrecht op kenmerken 

“uitsluitend door technische functie bepaald”

Doceram (HvJ 2018):

- was de noodzaak om aan technische functie te voldoen 

de enige factor om voor het kenmerk te kiezen?

- Bestaan van alternatieven niet doorslaggevend

- Immers: dan zou onderneming reeks alternatieven 

kunnen inschrijven en quasi octrooibescherming krijgen

- Alternatieven wel relevant in geheel van omstandigheden
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PAPIERDISPENSER

HvJ 2 maart 2023

Papierfabriek 
Doetinchem / Sprick
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PAPIERDISPENSER

HvJ 2 maart 2023

Papierfabriek 
Doetinchem / Sprick

• Oberlandesgericht Dusseldorf: nietig model

• Bundesgerichtshof (anders):

- Sprick heeft zelf alternatieve modellen 

geregisteerd;

- Ontwerp maakt toepassing twee kleuren mogelijk 

• Oberlandesgericht: ???

• HvJ:

- Dat houder zelf groot aantal alternatieve modellen 

heeft geregistreerd is relevante omstandigheid

- Dat ontwerp meerkleurigheid mogelijk maakt is 

irrelevant als meerkleurigheid niet uit de 

registratie blijkt.
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DIGITAL REVOLUTION / 
SAMSUNG

HR 23 december 2022

Hof: modellen Samsung zijn nietig ex art. 8 lid 1 GModVo.

- I.h.a. ligt het niet voor de hand dat bij ontwerp van toner 

cartridges andere factoren dan technische functie een 

rol spelen 

- Technisch effect van ribbels/rasters is het besparen van 

materiaal met behoud van constructiestijfheid

HR:

- Correcte toepassing Doceram

- Stelling: “we wilden cartridge origineel/esthetisch 

karakter geven” kennelijk onvoldoende/ 

ongeloofwaardig geacht

- Dat is feitelijke beoordeling Hof
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• Onderdeel van samengesteld voortbrengsel

• Alleen beschermd als het ‘bij normaal gebruik van het 

samengestelde voortbrengsel zichtbaar blijft’ (art. 4 lid 2 

GModVo)

• Dwz gebruik door de eindgebruiker, exclusief onderhoud/ 

service/reparatie (art. 4 lid 3 GModVo) 

• Duitse taalversie: bestimmungsgemäße Verwendung

• Bundesgerichtshof: zichtbaarheid objectief/in context? Normaal 

gebruik?

MONZ / BÜCHEL HvJ 16 februari 2023
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HvJ:

• ‘zichtbaarheid’ niet abstract maar in concrete 

situatie

• vanuit perspectief eindgebruiker én externe 

waarnemer

• ‘normaal gebruik’ (niet alleen beoogd door 

producent)

• Hoofdgebruik + alle handelingen die gewoonlijk in 

dat kader moeten worden verricht (maar niet: 

service etc.)

MONZ / BÜCHELHvJ 16 februari 2023
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