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Voorwoord 

 

Ter afronding van mijn opleiding HBO-Rechten aan de Hogeschool Leiden heb ik een 

praktijkonderzoek uitgevoerd. Door het uitvoeren van het onderzoek heb ik de mogelijkheid gehad 

om mijn kennis die ik heb opgedaan in de afgelopen vier jaar toe te passen. Dit is echter mogelijk 

geweest met behulp van een aantal mensen.   

Ik zou graag een aantal mensen willen bedanken voor de hulp die ik heb ontvangen bij het 

verrichten van mijn onderzoek en het schrijven van mijn scriptie.  

Allereerst wil ik de advocaat S. Zahri bedanken voor de mogelijkheid om een onderzoek uit te 

voeren voor het kantoor en tevens voor de begeleiding die ik hierbij heb gekregen.  

Daarnaast wil ik mijn begeleidsters van de Hogeschool Leiden, mevrouw Mesman en mevrouw 

Filemon, bedanken voor de goede begeleiding en feedback.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe.  

Mariam Zabit  

Den Haag, 13 juni 2018 
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Samenvatting 

 

Aynan en Zahri Advocaten, hierna AZ Advocaten, is een advocatenkantoor dat onder andere zaken 

behandelt met betrekking tot het merkenrecht. Een onderdeel van het merkenrecht is het verval 

van een merk. Tijdens het adviseren van een cliënt over het merkenrecht is het artikel omtrent het 

verval van een merk in beeld gekomen. Wanneer een merkhouder zijn merk voor een periode van 

vijf jaar achtereenvolgend niet normaal gebruikt en geen geldige reden heeft voor niet normaal 

gebruik, kan het merk vervallen worden verklaard op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a van het 

Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, hierna BVIE. Het artikel geeft echter niet aan 

wanneer er wel of geen sprake is van normaal gebruik en wanneer er wel of geen geldige reden is. 

Dit is echter wel van belang voor het advocatenkantoor om zo goed in te kunnen schatten of er 

sprake is van het verval van een merk. Aangezien de begrippen niet zijn omschreven in de wet, is 

er gekeken naar verschillende uitspraken om zo in kaart te brengen welke betekenis de rechterlijke 

macht geeft aan de begrippen. 

De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook: “Wat kan AZ Advocaten haar cliënten adviseren met 

betrekking tot de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling of er sprake is 

van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE blijkens regelgeving, 

literatuur en jurisprudentieonderzoek?”. Het doel is uiteindelijk dat het advocatenkantoor de 

cliënten kan adviseren over de feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de bepaling van 

het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.  

Voordat de jurisprudentieonderzoeken zijn uitgevoerd, zijn er vijf juridische deelvragen beantwoord 

om meer informatie te geven over het merkenrecht. Om de centrale vraag te beantwoorden, zijn er 

vervolgens twee jurisprudentieonderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek is verricht om de 

feiten en omstandigheden die van belang zijn binnen de bepaling van normaal gebruik in kaart te 

brengen. Het tweede onderzoek is verricht om de feiten en omstandigheden die van belang zijn 

binnen de bepaling van het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik in kaart te 

brengen. Wanneer daar namelijk een geldige reden voor is, kan er geen verval plaatsvinden. Voor 

het onderzoek met betrekking tot normaal gebruik, is gebruik gemaakt van vijftien uitspraken en 

voor het onderzoek met betrekking tot het hebben van een geldige reden is gebruik gemaakt van 

vijf uitspraken.  

Uit het onderzoek is gebleken dat er naar de uitspraak Ansul/Ajax gekeken moet worden om 

erachter te komen hoe normaal gebruik van een merk wordt beoordeeld.1 Op grond van dit arrest 

zijn topics gebruikt waar elke uitspraak aan getoetst is. Hierdoor is gebleken dat er verschillende 

feiten en omstandigheden van belang zijn voor de beoordeling van normaal gebruik van een merk, 

namelijk: de grootte van het bedrijf en markt, het gebruik van een merk als handelsnaam, 

verschillende soorten merken, merkgebruik in gewijzigde vorm, voorbereidingshandelingen, 

facturen, websites/webshops, foto’s, verklaringen en tot slot of geen normaal gebruik wordt 

betwist.  

                                       
1 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax). 
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Tevens is gebleken dat er voor de beoordeling van het hebben van een geldige reden gekeken 

moet worden naar de uitspraak Armin Häupl/Lidl.2 Op grond van dit arrest zijn de topics gemaakt 

waar alle vijf de uitspraken aan zijn getoetst. Ook in dit geval is gebleken dat er feiten en 

omstandigheden zijn die van belang zijn voor de beoordeling van het hebben van een geldige 

reden, namelijk: nieuwe regelgeving, betrokkenheid van een andere onderneming, 

voorbereidingsperiodes of overgangsregelingen, verloop van meerdere procedures en tot slot het 

ondernemingsrisico.  

Uit het onderzoek is dus gebleken welke feiten en omstandigheden van belang zijn bij de 

beoordeling van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat er meer duidelijkheid is ontstaan over de beoordeling van de rechter. 

Uiteindelijk kan het advocatenkantoor hierdoor beter inschatten wat de slagingskans van een zaak 

is. Aan het advocatenkantoor wordt dan ook aanbevolen om de situaties van de cliënten te 

vergelijken met de uitkomsten van dit onderzoek. Uit het onderzoek kan ook geconcludeerd 

worden dat het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk weinig 

voorkomt. Dit, omdat het gaat om cumulatieve voorwaarden en de rechter streng beoordeelt of er 

sprake is van een belemmering die ervoor zorgt dat het gebruik van een merk onmogelijk of 

onredelijk wordt gemaakt. Er wordt daarom aanbevolen om de cliënten hiervan op de hoogte te 

stellen. Tot slot wordt er aan het advocatenkantoor aanbevolen om jurisprudentie te blijven lezen 

over dit onderwerp om op de hoogte te blijven van de belangrijke feiten en omstandigheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
2 HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (Armin Häupl/Lidl). 
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Hoofdstuk 1, Inleiding 
 

AZ Advocaten is een advocatenkantoor dat steeds meer zaken behandelt met betrekking tot het 

intellectueel eigendom. Onder het intellectueel eigendom vallen meerdere rechten, zoals het 

merkenrecht, het auteursrecht, het octrooirecht, het modellenrecht, het kwekersrecht, het 

databankenrecht, het handelsnaamrecht, het chipsrecht en naburige rechten.3 Het 

advocatenkantoor wil echter meer duidelijkheid met betrekking tot het merkenrecht. Het 

merkenrecht kan op nationaal en op internationaal niveau worden verkregen. Dit onderzoek zal 

betrekking hebben op het merkenrecht op nationaal niveau, omdat dit voor het advocatenkantoor 

het meest van belang is. Het merkenrecht dat van toepassing is binnen de Benelux is opgenomen 

in het BVIE. Het BVIE valt onder de nationale wetgeving.4 Wel is er een Europese richtlijn, dat de 

Merkenrichtlijn genoemd wordt. De lidstaten binnen Europa moeten de Merkenrichtlijn omzetten in 

nationale wetgeving en hierdoor is binnen de Benelux het BVIE ontstaan. De bepalingen uit de 

Merkenrichtlijn hebben namelijk geen directe werking. Alleen de nationale wetgeving waarin de 

Merkenrichtlijn is omgezet heeft directe werking.5 

Tijdens mijn stageperiode is er een potentiële merkhouder op kantoor geweest om meer informatie 

te krijgen over het merkenrecht. Hierbij is aangegeven dat de cliënt een merk dient te blijven 

gebruiken om te voorkomen dat het merk vervalt. De informatie is niet alleen van belang voor het 

verval van zijn eigen merk, maar er is tevens uitgelegd dat hij als belanghebbende kan verzoeken 

dat een ander merk vervalt indien er geen normaal gebruik van is gemaakt. Tijdens het adviseren 

van de cliënt is het advocatenkantoor op het probleem gestuit dat het artikel omtrent het verval 

van een merk erg onduidelijk is. In artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE is omschreven dat het recht op een 

merk vervalt, nadat er gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar na de inschrijving van 

het merk, zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt van het merk. Die 

onduidelijkheid gaat over het normaal gebruik van een merk en het hebben van een geldige reden 

voor het niet normaal gebruiken van een merk. Het advocatenkantoor vindt het van belang dat er 

onderzocht wordt wat er wordt bedoeld met de begrippen die zijn opgenomen in artikel 2.26 lid 2 

sub a BVIE, zodat toekomstige cliënten hierover geadviseerd kunnen worden. Het zoeken van 

informatie over de rechten en plichten van een merkhouder heeft ervoor gezorgd dat het artikel 

over het verval van een merk onder de aandacht is gebracht bij het advocatenkantoor. Voor de 

cliënt zelf was het artikel nog niet van belang, omdat hij meer algemene informatie wilde over het 

merkenrecht en ook nog geen merkhouder was. Het heeft er echter wel voor gezorgd dat het 

advocatenkantoor het artikel duidelijk wilde hebben voor toekomstige cliënten. De zaak van de 

cliënt is daarom ook de aanleiding van dit onderzoek.  

 

 

                                       
3 Holzhauer & Gellaerts 2015, p. 7.  
4 Gielen e.a. 2017, p. 239. 
5 Bureaubrandeis, bureaubrandeis.com (zoek op Het nieuwe Europese merkenrecht).  
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Om het onderzoek goed te kunnen begrijpen, is het van belang om duidelijk te krijgen wat een 

merk inhoudt. Er zijn verschillende soorten merken. Een merk kan ook verschillende functies 

hebben.6 De belangrijkste functie van een merk is, op grond van artikel 2.1 BVIE, producten of 

diensten onderscheiden van andere ondernemingen. Er kan pas gesproken worden van een merk 

nadat het merk is ingeschreven in het merkenregister door het Benelux-Bureau voor de 

Intellectuele Eigendom, hierna BBIE.7 Voordat een merk wordt ingeschreven, moet er een 

aanvraag voor een merk worden ingediend bij het BBIE. Het BBIE beslist uiteindelijk of het merk 

wordt goedgekeurd en schrijft het merk dan in.8  

Voordat een merk wordt ingeschreven, is het mogelijk dat andere merkhouders oppositie indienen, 

omdat het aangevraagde merk bijvoorbeeld lijkt op het merk van degene die oppositie indient.9 De 

aanvrager kan in de procedure echter aanvoeren dat de oudere merkhouder het merk niet normaal 

heeft gebruikt. Wanneer een merkhouder zijn merk gedurende vijf jaar niet normaal gebruikt 

zonder geldige reden, zoals genoemd in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, kan het merk vervallen. Het 

BBIE zal in dat geval bepalen of er sprake is van normaal gebruik. In dit onderzoek zal er echter 

niet gekeken worden naar de oppositieprocedure, omdat het advocatenkantoor advies wil over de 

feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de rechterlijke macht. 

Het verval van een merk is erg belangrijk, omdat er anders vele merken zijn ingeschreven waar 

geen gebruik van gemaakt wordt. Het verval zorgt er dan ook voor dat er geen onnodige 

inschrijvingen van een merk blijven bestaan.10 Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE bevat echter delen 

waar, op basis van het artikel, nog geen betekenis aan kan worden gegeven. Het praktijkprobleem 

leidt tot de volgende kennisvraag: Wanneer is er sprake van wel of geen normaal gebruik en een 

geldige reden? Uit het artikel kan niet worden bepaald wat er wordt gezien als normaal gebruik en 

een geldige reden. In 2003 is er meer duidelijkheid ontstaan omtrent het normaal gebruik van een 

merk door een uitspraak van het Hof van Justitie.11 In 2007 is er tevens meer duidelijkheid 

gecreëerd over het hebben van een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van een merk, 

door een uitspraak van het Hof van Justitie.12 De uitspraken zullen in hoofdstuk twee omschreven 

worden. Voor beide begrippen zijn er wel al belangrijke uitspraken geweest, maar naar aanleiding 

van die uitspraken kan er nog geen advies worden gegeven over de feiten en omstandigheden die 

van belang zijn bij de beoordeling van het verval van een merk. Tevens is het van belang om te 

weten waar de rechter naar kijkt, indien het gaat om een cliënt waarbij de wederpartij zich beroept 

op het artikel en stelt dat het merk van de cliënt is vervallen.  

Om duidelijkheid te creëren omtrent dit artikel is een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd, om er zo 

achter te komen wat voor betekenis de rechtgevende macht hieraan heeft gehecht. Hierdoor 

kunnen er uiteindelijk aanbevelingen gedaan worden aan AZ Advocaten. De verwachting van het 

advocatenkantoor is, dat de uitkomst van het jurisprudentieonderzoek voor meer duidelijkheid zal 

                                       
6 Van der Kooij & Mulder 2013, p. 97.  
7 Van der Kooij & Mulder 2013, p. 106. 
8 Van der Kooij & Mulder 2013, p. 106. 
9 Holzhauer & Gellaerts 2005, p. 316. 
10 Gielen e.a. 2017, p. 381. 
11 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax). 
12 HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (Armin Häupl/Lidl). 
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zorgen over het artikel. Tevens zal er advies gegeven kunnen worden aan cliënten, zodat cliënten 

ervan op de hoogte zijn wanneer de rechter kan bepalen dat er sprake is van het verval van een 

merk en wanneer niet.  

 

Doel van het onderzoek.  

Het doel van dit jurisprudentieonderzoek is advies geven aan AZ Advocaten, zodat cliënten beter 

geadviseerd kunnen worden over de feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de bepaling 

of er sprake is van verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a van het Benelux-

Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.  

 

Centrale vraag.  

Wat kan AZ Advocaten haar cliënten adviseren met betrekking tot de feiten en omstandigheden die 

van belang zijn voor de bepaling of er sprake is van het verval van een merk op grond van artikel 

2.26 lid 2 sub a BVIE blijkens regelgeving, literatuur en jurisprudentieonderzoek?  

 

Deelvragen van de centrale vraag. 

Theoretisch- juridische deelvragen:  

1. Wat is een merk op basis van wetgeving en literatuur?                                                

2. Hoe ziet de beschermingsomvang van een merk eruit op basis van wetgeving en literatuur?                    

3. Wanneer is er sprake van wel of geen normaal gebruik van een merk op basis van wetgeving en 

literatuur?                                                                                     

4. Hoe ziet de bewijslast eruit voor het aantonen van wel of geen normaal gebruik van een merk op 

basis van wetgeving en literatuur?                                                                         

5. Wanneer is er sprake van een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van een merk op 

basis van literatuur?  

 

Praktijkonderzoekende deelvragen: 

6. Onder welke feiten en omstandigheden is er sprake van wel of geen normaal gebruik van een 

merk blijkens jurisprudentie?                                                                                

7. Onder welke feiten en omstandigheden is er sprake van het wel of niet hebben van een geldige 

reden voor het niet normaal gebruik van een merk blijkens jurisprudentie? 
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Onderzoeksmethoden theoretisch-juridische deelvragen 

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van vijf theoretisch-juridische deelvragen. In hoofdstuk 2 

worden de theoretisch-juridische deelvragen beantwoord. De deelvragen hebben betrekking op de 

definitie van een merk, de beschermingsomvang, normaal gebruik van een merk, bewijslast van 

normaal gebruik en tot slot het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een 

merk. Deze deelvragen zijn van belang geweest om eerst duidelijk in kaart te brengen wat er is 

vastgelegd over een merk en het verval van een merk in wetgeving en literatuur.  

De deelvragen zijn beantwoord met behulp van wetgeving, literatuur en internetbronnen. 

Uiteindelijk zijn er bij de beantwoording van de deelvragen meer boeken gebruikt dan er was 

opgenomen in het onderzoeksvoorstel om uiteindelijk alle belangrijke informatie op te nemen in dit 

onderzoek. De deelvragen zijn beantwoord aan de hand van literatuur van de schrijvers Cohen 

Joheram, Geerts, Gielen, Huisjes, Holzhauer & Gellaerts, Konings, Meijboom en Van der Kooij. De 

internetbronnen die zijn gebruikt zijn www.bureaubrandeis.com, www.boip.int, www.boek9.nl, 

www.intellectueeleigendom.nl en www.rechtspraak.nl.  

 

Onderzoeksmethoden praktijkonderzoekende deelvragen 

Nadat de theoretisch-juridische deelvragen werden beantwoord, kon de theorie gekoppeld worden 

aan het jurisprudentieonderzoek. De twee belangrijke uitspraken die werden behandeld van het 

Hof van Justitie zijn namelijk tevens gebruikt voor de beantwoording van de praktijkonderzoekende 

deelvragen. De eerste praktijkgerichte deelvraag heeft betrekking op de feiten en omstandigheden 

die van belang zijn bij de bepaling of er wel of geen normaal gebruik is gemaakt van een merk. 

Voor de beantwoording van de deelvraag is er gebruik gemaakt van vijftien uitspraken. Volgens het 

onderzoeksvoorstel zou ik kijken naar vijf uitspraken waarbij er wel sprake was van normaal 

gebruik, vijf waarbij er geen sprake was van normaal gebruik en vijf waarbij bepaald is dat er 

gedeeltelijk sprake was van normaal gebruik. Uiteindelijk is het in dit onderzoek anders gelopen. 

De uitspraken uit het onderzoeksvoorstel zijn wel allemaal gebruikt. Uiteindelijk bleek echter dat er 

in een uitspraak, die volgens het voorstel behoorde tot de uitspraken waarbij sprake was van 

gedeeltelijk normaal gebruik van een merk, is bepaald dat er sprake was van geen normaal 

gebruik. Dit brengt met zich mee dat er in het onderzoek vijf uitspraken zijn waarbij er wel 

normaal gebruik is gemaakt van het merk, zes uitspraken waarbij geen normaal gebruik is 

gemaakt van het merk en tot slot vier uitspraken waarbij is bepaald dat er gedeeltelijk sprake was 

van normaal gebruik van het merk. De uitspraken zijn in de bijlagen genummerd van 1 t/m 15.  

Voor dit onderzoek is gekozen om gebruik te maken van uitspraken van de rechtbank, omdat het 

voor het kantoor het meest van belang is wat er in de eerste aanleg wordt bepaald. Tevens is er 

gekozen om gebruik te maken van uitspraken die afkomstig zijn na het jaar 2003, omdat in 2003 

een belangrijke uitspraak is geweest van het Hof van Justitie inzake het normaal gebruik van een 

merk. Deze uitspraak wordt ook behandeld bij de beantwoording van deelvraag drie.  

http://www.bureaubrandeis.com/
http://www.boip.int/
http://www.boek9.nl/
http://www.intellectueeleigendom.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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Alle vijftien uitspraken die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag zes zijn gevonden op 

www.rechtspraak.nl.  

De tweede praktijkonderzoekende deelvraag heeft betrekking op de feiten en omstandigheden die 

van belang zijn voor de bepaling van het hebben van een geldige reden. Voor de beantwoording 

van de deelvraag heb ik gebruik gemaakt van vijf uitspraken, omdat er weinig uitspraken zijn 

waarbij er is aangevoerd dat er sprake was van een geldige reden. Tevens is dit een deelvraag die 

van toepassing is op een klein gedeelte van de vorige deelvraag. De deelvraag kan namelijk alleen 

beantwoord worden als er sprake is van geen normaal gebruik van een merk. Wanneer er wordt 

aangevoerd dat er sprake is van geen normaal gebruik van een merk, probeert de merkhouder 

meestal te bewijzen dat dit wel het geval is. Bij de uitspraken is er tevens rekening gehouden met 

het feit dat de uitspraken afkomstig moeten zijn van na het jaar 2007, aangezien het Hof van 

Justitie in 2007 met een belangrijke uitspraak is gekomen over het hebben van een geldige reden.  

De uitspraak zal in deelvraag vijf uitgebreid omschreven worden. 

De eerste vier uitspraken zijn gevonden op www.rechtspraak.nl. De laatste uitspraak is niet te 

vinden op www.rechtspraak.nl. Een kopie van de uitspraak heb ik opgestuurd gekregen van een 

advocaat en is te vinden in bijlage 6. De uitspraken zijn in de bijlagen genummerd van 1 t/m 5.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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Hoofdstuk 2, Het juridische kader 
 

Voordat onderzocht wordt wat er wordt bedoeld met normaal gebruik van een merk en het wel of 

niet hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik, zal er eerst wat informatie gegeven 

worden om het praktijkonderzoek uiteindelijk beter te kunnen begrijpen. De eerste paragraaf van 

dit hoofdstuk zal meer informatie geven over het ontstaan van een merk en de bijbehorende 

rechten en plichten. De tweede paragraaf heeft betrekking op de beschermingsomvang van een 

merk. In de derde paragraaf zal er besproken worden wat er wordt gezien als normaal gebruik van 

een merk op basis van wetgeving en literatuur. Dit zal ervoor zorgen dat duidelijk wordt wat er al 

bekend is over het begrip normaal gebruik en wat er gehaald moet worden uit het 

jurisprudentieonderzoek. Daarna zal er in de vierde paragraaf omschreven worden hoe de 

bewijsplicht van normaal gebruik van een merk in elkaar zit, zodat cliënten ervan op de hoogte zijn 

wanneer zij normaal gebruik dienen te bewijzen. Tot slot zal er in de vijfde paragraaf besproken 

worden waar een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk aan moet voldoen. 

 

Paragraaf 1: Een merk. 

 

Allerlei tekens kunnen als merk worden ingeschreven. Een voorbeeld hiervan is het merk Coca 

Cola. Coca Cola is een wereldwijd bekend merk. Niet alleen de naam Coca Cola zorgt ervoor dat 

mensen het merk herkennen, maar ook de vorm van een Coca Cola-flesje is opvallend. De vorm is 

daarom tevens als merk ingeschreven.13 In deze paragraaf zal omschreven worden wat de definitie 

is van een merk, aangezien een merk net zoals bij Coca Cola, op verschillende manieren kan 

worden vastgelegd als merk. Vervolgens zullen de functies van een merk besproken worden. Tot 

slot zal er omschreven worden hoe het recht op een merk wordt verkregen en het recht op een 

merk eindigt.   

 

2.1.1. Definitie en functies van een merk.  

Er zijn verschillende soorten merken. In artikel 2.1 van het BVIE is opgenomen dat “benamingen, 

tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle 

andere voor grafische voorstelling vatbare tekens” gezien kunnen worden als merk. Door de 

Uniemerkverordening komt de vereiste van ‘grafische voorstelling’ echter te vervallen. Het is dan 

alleen nog maar van belang dat het merk op een duidelijke en op een precieze wijze wordt 

omschreven. Dit is vervolgens vastgelegd in artikel 3 van de Merkenrichtlijn 2015. Hierdoor is het 

mogelijk dat bijvoorbeeld ook geluiden en geuren worden ingeschreven als merk. Het BVIE dient 

per 14 januari 2019 hieraan te voldoen; de regel is vanaf dat moment van kracht binnen de 

Benelux. 14 Meestal wordt er bij een merk gedacht aan een woord dat dient als merk. Het begrip 

                                       
13 Konings 2012, p. 41.  
14 Boek 9, boek9.nl (zoek op 7.3.2 Merk).  
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merk kan echter ruim worden opgevat. Een merk kan bestaan uit een woordmerk, beeldmerk, 

vormmerk, kleurmerk, klankmerk, geurmerk, smaakmerk of tastmerk.15  

In artikel 2.1 van het BVIE is tevens omschreven dat het merk moet dienen om ondernemingen te 

onderscheiden van elkaar, wat inhoudt dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben. Dit 

vereiste blijft wel bestaan. Dit is van belang zodat consumenten de producten of diensten kunnen 

onderscheiden per onderneming.16 Het onderscheidend vermogen dient dan ook als 

herkomstfunctie.17 De herkomst van de producten of diensten kan namelijk herleid worden. Bij de 

bepaling of een merk een onderscheidend vermogen heeft, wordt er gekeken naar de totaalindruk 

van het merk. Er moet namelijk rekening gehouden worden met het feit dat een gemiddelde 

consument niet gaat kijken naar de details, maar de totaalindruk van het merk onthoudt. Bij de 

bepaling van het onderscheidend vermogen is het dan ook van belang om rekening te houden met 

hoe een gemiddelde consument een merk waarneemt en zal onthouden.18  

Een merk heeft naast de herkomstfunctie nog andere functies.19 Een andere functie is de garantie- 

of vertrouwensfunctie. Hiermee wordt bedoeld dat consumenten door middel van het merk weten 

wat voor kwaliteit ze kunnen verwachten bij een product of dienst.20 De ene product of dienst heeft 

namelijk een betere kwaliteit dan een andere product of dienst. Door middel van het merk kunnen 

de producten onderscheiden worden en bestaat er een kwaliteitsverwachting bij een merk. Tevens 

is er een communicatie- en reclamefunctie. De functie houdt in, dat er door het hanteren van 

merknamen, merken reclames kunnen maken voor zichzelf en dat er door middel van de 

merknaam gecommuniceerd kan worden over het product van een bepaalde onderneming.21 

Vervolgens is er nog een investering- of goodwillfunctie. Door het hanteren van een naam als merk 

kan een onderneming immers investeren in het merk zonder dat andere merken meevaren op het 

resultaat van de investering.22 

 

2.1.2. Verkrijging van het merkrecht.  

Voordat het recht op een merk wordt verkregen, moet er nog een procedure plaatsvinden. Ingeval 

een onderneming een teken wil inschrijven als merk, moet er een verzoek worden gedaan bij het 

BBIE.23 Het BBIE is verantwoordelijk voor de uitvoering van het BVIE.24  

Een merkaanvraag die wordt ingediend bij het BBIE wordt aangeduid als een depot, op grond van 

artikel 2.5 BVIE. Wanneer de merkhouder een aanvraag indient bij het BBIE is het noodzakelijk dat 

de aanvrager aangeeft voor welke waren of diensten het merk gebruikt zal worden.  

                                       
15 Boek 9, boek9.nl (zoek op 7.3.2 Merk). 
16 Van der Kooij & Mulder 2013, p. 97. 
17 Van der Kooij & Mulder 2013, p. 97. 
18 Geerts 2015, p. 89.  
19 Konings, 2012, p. 40.  
20 Geerts 2015, p. 87.  
21 Gielen e.a. 2017, p. 243.  
22 Konings 2012, p. 40.  
23 Gielen e.a. 2017, p. 282. 
24 BBIE, boip.int (zoek op BVIE).  
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De overeenkomst van Nice heeft de waren en diensten ingedeeld in klassen. Het gaat hierbij om 

een internationale classificatie van waren en diensten.25 De klassen geven aan voor welke 

producten of diensten het merk benut zal worden. Dit is van belang voor de bepaling van de  

beschermingsomvang van het merk. Het merk mag dan namelijk alleen gebruikt worden voor de 

waren of diensten waarvoor het merk staat ingeschreven.26 In totaal zijn er 45 klassen volgens de 

classificatie van Nice. Het gaat hierbij om 34 klassen voor waren en 11 klassen voor diensten.27 

Wanneer het depot is ingediend bij het BBIE controleert het BBIE, op grond van artikel 2.5 BVIE, of 

er is voldaan aan de formele vereisten. Onder de formele vereisten vallen: naam en adres van de 

aanvrager, indien van toepassing naam en adres van de gemachtigde, het merk, de klassen 

waarvoor het merk zal worden gebruikt, aanduiding van het type merk, indien van toepassing kleur 

van het merk, indien van toepassing gegevens van de merkhouder waarop er voorrang wordt 

ingeroepen, omschrijving onderscheidende elementen en tot slot de handtekening van de 

aanvrager en gemachtigde.28 Wanneer het depot aan alle voorwaarden heeft voldaan, bepaalt het 

BBIE een depotdatum. Dit is de datum waarop de aanvraag in behandeling is genomen. De kosten 

van de aanvraag moeten op dat moment al betaald zijn.29 

Door het BBIE wordt het depot vervolgens gepubliceerd zodat merkhouders een kans krijgen om 

oppositie in te stellen indien zij van mening zijn dat de aanvraag niet goedgekeurd moet worden.30 

De beweeggrond hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat het merk al bestaat voor dezelfde waren of 

diensten. Tijdens de periode dat merkhouders oppositie kunnen instellen, toetst het BBIE het depot 

op de absolute gronden.31 De absolute gronden zijn opgenomen in artikel 4 van de Merkenrichtlijn 

en vervolgens verwerkt in artikel 2.11 van het BVIE. In artikel 2.11 van het BVIE is namelijk 

opgenomen dat het BBIE een merk weigert, indien: “het merk geen teken kan vormen in de zin 

van artikel 2.1 BVIE, het merk onderscheidend vermogen mist, het merk bestaat uit tekens of 

benamingen die dienen ter aanduiding van soort, hoeveelheid, hoedanigheid, bestemming, waarde, 

plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging, het merk bestaat uit tekens of benamingen 

die in het normale taalgebruik gebruikelijk zijn geworden en tot slot als het een merk betreft als 

bedoeld in artikel 2.4 van het BVIE’’. Bij de absolute gronden wordt er derhalve gekeken naar de 

deugdelijkheid van een merk. Er moet namelijk sprake zijn van voldoende onderscheidend 

vermogen. Tevens wordt er gekeken naar de geoorloofdheid van een merk, omdat het merk niet in 

strijd mag zijn met de goede zeden of openbare orde op grond van artikel 2.4 BVIE en het mag 

niet misleidend zijn.32 Wanneer er aan de absolute gronden voldaan is en er geen oppositie is 

ingesteld, zal de aanvraag door het BBIE worden ingeschreven.33 

Wanneer er echter wel iemand oppositie heeft ingesteld zal het BBIE hierover beslissen. Oppositie 

valt onder de relatieve gronden en is opgenomen in artikel 5 van de Merkenrichtlijn. Het artikel uit 

                                       
25 Gielen e.a.  2017, p. 281.  
26 BBIE, boip.int (zoek op Merken classificatie).  
27 Intellectueel eigendom, intellectueeleigendom.nl (zoek op Klassen merkregistratie). 
28 BBIE, boip.int (zoek op Van aanvraag tot registratie). 
29 BBIE, boip.int (zoek op Van aanvraag tot registratie). 
30 Konings 2012, p. 46.  
31 BBIE, boip.int (zoek op Van aanvraag tot registratie). 
32 Huisjes 2017, p. 70.   
33 BBIE, boip.int (zoek op Van aanvraag tot registratie). 
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de Merkenrichtlijn is verwerkt in artikel 2.14 van het BVIE. In artikel 2.14 BVIE is opgenomen dat 

een deposant of merkhouder binnen twee maanden na de publicatie van het depot oppositie kan 

instellen. Het BBIE zal moeten bepalen of de oppositie wordt afgewezen of wordt toegewezen. 

Wanneer het merk is ingeschreven, heeft de merkhouder het uitsluitend recht op het merk 

verkregen op grond van artikel 2.20 BVIE. Wordt de oppositie echter toegewezen, dan brengt dit 

dientengevolge met zich mee dat het depot niet wordt ingeschreven. 

Figuur 1 is een stroomschema die een Benelux-inschrijving weergeeft.  

 

 

Figuur 1: Stroomschema  

 

2.1.3. Einde van het merkrecht. 

Het recht op een merk eindigt wanneer het merk vervalt of de nietigheid van het merk is 

ingeroepen.34 Een merk kan op verschillende manieren vervallen. Wanneer een merk is 

ingeschreven, heeft dit een inschrijfduur van tien jaar.35 Na die tien jaar vervalt het merk en 

eindigt hierbij het recht op het merk. De merkhouder is wel gerechtigd om de geldigheidsduur te 

verlengen op aanvraag bij het BBIE, op grond van artikel 2.9 BVIE. Het merk kan onbeperkt 

verlengd worden. De aanvraag voor verlenging van het merk moet echter wel plaatsvinden binnen 

zes maanden nadat de geldigheidsduur van het merk is verlopen.36   

Het recht op een merk kan tevens eindigen door vrijwillige doorhaling van het merk door de 

merkhouder, op grond van artikel 2.25 BVIE. Wanneer het merk bijvoorbeeld niet meer wordt 

gebruikt, zal de merkhouder een doorhaling verzoeken van het merk. Er zijn echter nog drie 

                                       
34 Konings 2012, p. 49.  
35 Huisjes 2013, p. 61.  
36 Holzhauer & Gellaerts 2015, p.125.  
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manieren waarop een merk kan vervallen en het recht op het merk eindigt.37 Een merk vervalt 

namelijk wanneer een merk door toedoen of nalaten van de merkhouder een gebruikelijke 

benaming is geworden, het merk het publiek kan misleiden en tot slot kan een merk vervallen 

wanneer de merkhouder in een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik heeft 

gemaakt van het merk zonder een geldige reden te hebben voor het niet normaal gebruiken van 

het merk en er geen hernieuwd gebruik heeft plaatsgevonden, op grond van artikel 2.26 BVIE en 

artikel 2.27 BVIE. Bij de bepaling of er sprake is van normaal gebruik van een merk moet rekening 

worden gehouden met alle feiten en omstandigheden.38   

Het recht op een merk kan ook eindigen wanneer de nietigheid van het merk is ingeroepen.39 De 

nietigheidsgronden van een merk zijn opgenomen in artikel 2.28 van het BVIE. Een voorbeeld 

waarbij de nietigheid kan worden ingeroepen, is wanneer een merk elk onderscheidend vermogen 

mist.  

 

2.1.4. Conclusie.  

Het vereiste dat een merk moet bestaan uit vatbare tekens voor grafische voorstelling zal vervallen 

en vervangen worden door het vereiste dat het merk duidelijk en nauwkeurig omschreven moet 

worden. Een merk moet dienen om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. 

Voordat er sprake is van een merk moet er een aanvraag worden ingediend bij het BBIE. Oudere 

merkhouders krijgen tijdens de procedure de mogelijkheid om oppositie in te dienen. Het BBIE 

zorgt vervolgens voor de inschrijving van het merk in het merkenregister. Wanneer het merk is 

ingeschreven, is het merk tien jaar geldig. Daarna vervalt het merk of kan het merk verlengd 

worden. Het recht op een merk kan ook eindigen indien er sprake is van een nietigheidsgrond, als 

de merkhouder het merk vrijwillig heeft doorgehaald, als het merk in een ononderbroken tijdvak 

van vijf jaar niet normaal is gebruikt, wanneer het merk door toedoen of nalaten van de 

merkhouder een gebruikelijke benaming is geworden of wanneer het merk het publiek kan 

misleiden. Nu er duidelijk in kaart is gebracht waar een merk aan moet voldoen, hoe een merk 

ontstaat en hoe het recht op een merk kan eindigen, kan er worden overgegaan naar de 

beschermingsomvang van een merk. In de volgende paragraaf zal de beschermingsomvang 

besproken worden.  

 

 

 

 

 

 

                                       
37 Geerts 2015, p. 101. 
38 Meijboom e.a. 2014, p. 148.  
39 Huisjes 2013, p. 66.  
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Paragraaf 2: Beschermingsomvang van een merk. 
 

Het merk Adidas staat bekend om het gebruik van drie strepen. Als voorbeeld nemen we de 

bekende schoenen van Adidas waarop drie strepen weergeven zijn aan de zijkant van de schoen. 

Zorgt een schoen die er hetzelfde uitziet als de Adidas schoen, maar dan met twee strepen, ervoor 

dat er sprake is van een inbreuk op het merk? Ja!40 Een merkhouder kan in verschillende situaties 

het gebruik van een teken verbieden op grond van zijn beschermingsomvang. In deze paragraaf 

zullen deze situaties weergeven worden. Er zijn echter beperkingen binnen het uitsluitend recht dat 

een merkhouder heeft op zijn merk. Deze zullen eveneens besproken worden. Wanneer een 

merkhouder zich succesvol beroept op inbreuk op zijn beschermingsomvang, kan de merkhouder 

vorderingen eisen. Deze vorderingen zullen tot slot ook besproken worden.   

 

Figuur 2: Ontwerp Shoe Branding Europe41  Figuur 3: Originele Adidas schoen42  

 

2.2.1. Bescherming van het merk. 

Wanneer het BBIE een depot toewijst, wordt het merk ingeschreven in het merkenregister. Na de 

inschrijving krijgt de merkhouder het uitsluitend recht op een merk, op grond van artikel 2.20 

BVIE. Dit houdt in dat de merkhouder als enige gerechtigde het merk mag gebruiken voor zijn 

waren of diensten.43 In artikel 2.20 van het BVIE is een opsomming gegeven van situaties waarbij 

de merkhouder het gebruik van een teken door een derde kan verbieden. De situaties zijn te zien 

in figuur 4. In het artikel wordt gesproken over een teken en een merk. Wanneer er wordt 

gesproken over een teken, gaat het om het merk van de wederpartij en dus niet om degene die 

zich beroept op de beschermingsomvang van het artikel. Aangezien de merkhouder op grond van 

de beschermingsomvang anderen iets kan verbieden, kan er geconcludeerd worden dat het 

merkenrecht negatief is omschreven.44  

 

 

 

                                       
40 HvJ EU 1 maart 2018, T-85/16, ECLI:EU:T:2018:109.  
41 HvJ EU 1 maart 2018, T-85/16, ECLI:EU:T:2018:109. 
42 HvJ EU 1 maart 2018, T-85/16, ECLI:EU:T:2018:109. 
43 Huisjes 2017, p. 75.  
44 Geerts 2015, p. 104.   
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Artikel 2.20 BVIE Gebruik van: Wordt gebruikt 

voor:  

Bijzonderheden:  

Sub a  Zelfde merk  Zelfde waren  Gebruik in economisch 

verkeer  

Sub b, eerste 

mogelijkheid  

Zelfde merk  

 

 

Soortgelijke waren Gebruik in economisch 

verkeer 

Verwarringsgevaar  

Sub b, tweede 

mogelijkheid  

Overeenstemmend 

teken  

Zelfde waren Gebruik in economisch 

verkeer 

Verwarringsgevaar 

Sub b, derde 

mogelijkheid  

Overeenstemmend 

teken 

Soortgelijke waren Gebruik in economisch 

verkeer 

Verwarringsgevaar 

Sub c, eerste 

mogelijkheid  

Zelfde merk Niet soortgelijke 

waren 

Bekend merk 

Gebruik in economisch 

verkeer 

Geen geldige reden 

verwatering  

Sub c, tweede 

mogelijkheid  

Overeenstemmend 

teken 

Niet soortgelijke 

waren 

Bekend merk 

Gebruik in economisch 

verkeer 

Geen geldige reden 

verwatering 

Sub d, eerste 

mogelijkheid  

Zelfde merk Anders ter 

onderscheiding van de 

waren  

Geen geldige reden  

Sub d, tweede 

mogelijkheid 

Overeenstemmend 

teken 

Anders ter 

onderscheiding van de 

waren 

Geen geldige reden 

Figuur 4: Schematische weergave beschermingsomvang  
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2.2.2. Beperking van het uitsluitend recht.  

Het uitsluitend recht op een merk brengt niet met zich mee dat een bepaald merk niet door andere 

ondernemingen gebruikt kan worden. Het merk kan namelijk wel gebruikt worden voor andere 

waren of diensten.45 Doordat de waren of diensten verschillen, is het toegestaan om het merk te 

gebruiken omdat er geen verwarring kan ontstaan bij de consument. Er is hierdoor geen sprake 

van een inbreuk op artikel 2.20 van het BVIE. Een voorbeeld is te zien in figuur 5 en 6. In figuur 5 

is te zien dat het woordmerk Ajax wordt gebruikt als schoonmaakmiddel en in figuur 6 is te zien 

dat het gaat om een woordmerk van een voetbalclub. Beide staan ingeschreven in het 

merkenregister.  

 

                                                         

figuur 5:Ajax schoonmaakmiddel46   figuur 6: woordmerk Ajax voetbalclub47 

Naast de zojuist omschreven beperking van het uitsluitend recht, zijn er in artikel 2.23 en artikel 

2.24 van het BVIE meer beperkingen opgenomen.48 Doordat de belangen van derden tegenover de 

merkhouder afgewogen moeten worden, zijn er beperkingen van het uitsluitend recht op een merk 

ontstaan. Het uitsluitend recht op een merk mag derden namelijk niet onnodig beperken.49 In de 

artikelen is opgenomen in welke situaties de merkhouder zich niet mag verzetten tegenover 

derden. Een voorbeeld hiervan is dat de merkhouder zich niet mag verzetten tegenover een derde 

die gebruik maakt van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, 

plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren of diensten op 

grond van artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE.  In het artikel zijn, naast het hiervoor gegeven voorbeeld, 

nog een aantal beperkingen opgenomen.  

Een praktijkvoorbeeld hiervan is te zien in figuur 7 en 8. Figuur 7 en 8 zijn beide woordmerken 

voor dierproducten. De merkhouder van het woordmerk Beeztees heeft aangevoerd dat er inbreuk 

                                       
45 Huisjes 2013, p. 58. 
46 BBIE, boip.int/nl/merkenregister (zoek op Benelux inschrijving 0625407).  
47 BBIE, boip.int/nl/merkenregister (zoek op Benelux inschrijving 0491336).  
48 Konings 2012, p. 52.   
49 Konings 2012, p. 53.  
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is gemaakt op de beschermingsomvang op grond van artikel 2.20 van het BVIE. De merkhouder 

van Beasty heeft zich echter beroepen op artikel 2.23 lid 1 sub b van het BVIE. De rechter heeft de 

merkhouder van het woordmerk Beasty in zijn gelijk gesteld en heeft bepaald dat het woordmerk 

een verwijzing is naar de bestemming van het waar aangezien het woord Beast ‘dier’ betekent en 

het gaat om dierproducten.50 Er was dus geen sprake van een inbreuk op het merk Beeztees. 

        

      figuur 7: Woordmerk dierproducten51   figuur 8: Woordmerk dierproducten52  

 

2.2.3. Vorderingen op grond van het uitsluitend recht.  

Wanneer een derde inbreuk maakt op de beschermingsomvang van een merk kan de merkhouder, 

zoals eerder omschreven, het gebruik van een teken verbieden op grond van artikel 2.20 BVIE. 

Naast het verbod kan de merkhouder ook nog schadevergoeding eisen voor de schade die de 

merkhouder heeft gelopen door het gebruik van het teken. Het recht op schadevergoeding is 

opgenomen in artikel 2.21 van het BVIE. Naast het recht op schadevergoeding, zijn er nog 

nevenvorderingen die zijn opgenomen in artikel 2.22 van het BVIE. Een voorbeeld van zo’n 

nevenvordering is dat de rechter op vordering van de merkhouder bepaalt dat de inbreukmakende 

producten teruggehaald moeten worden uit het handelsverkeer. De rechter bepaalt uiteindelijk hoe 

hoog de schadevergoeding zal zijn en of er nevenvorderingen worden opgelegd. 

 

2.2.4. Conclusie.  

Op grond van het bovenstaande kan er geconcludeerd worden dat de merkhouder na inschrijving 

van het merk het uitsluitend recht op een merk verkrijgt. Het uitsluitend recht wordt echter 

wettelijk ook beperkt. Wanneer er sprake is van een inbreuk op een merk en er geen sprake is van 

een beperking van het uitsluitend recht, kan de merkhouder de inbreukmaker verbieden om 

gebruik te maken van het teken en schadevergoeding en overige vorderingen eisen. Nu er duidelijk 

in kaart is gebracht hoe de beschermingsomvang van een merk eruit ziet, kan er worden 

overgegaan naar het wel of niet normaal gebruiken van een merk. In de volgende paragraaf zal 

besproken worden hoe er bepaald kan worden of een merk wel of niet normaal is gebruikt.  

 

 

                                       
50 Rb Den Haag 23 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1659.  
51 BBIE, boip.int/nl/merkenregister (zoek op Benelux inschrijving 0940513). 
52 BBIE, boip.int/nl/merkenregister (zoek op Europees inschrijving 15340805). 
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Paragraaf 3: Wel of geen normaal gebruik van een merk. 
 

Artikel 2.26 BVIE is een belangrijk artikel die voorkomt dat merken onnodig blijven bestaan. 

Merken die onnodig blijven bestaan zijn nadelig voor anderen. Wanneer een merkhouder namelijk 

zijn merk niet gebruikt, zorgt dit ervoor dat andere merkhouders onnodig worden beperkt om het 

teken te gebruiken. Dit zou namelijk leiden tot een inbreuk op het merk. Wanneer vele mensen dit 

doen, zijn er ook vele tekens waar anderen geen gebruik van kunnen maken. Om dit te voorkomen 

is artikel 2.26 van het BVIE in het leven geroepen. Artikel 2.26 lid 2 sub a zal in deze paragraaf 

besproken worden. Hierbij zal behandeld worden wanneer er sprake is van ‘gebruik’ van een merk 

op grond van wetgeving. Vervolgens zal er omschreven worden welke feiten en omstandigheden 

van belang zijn voor de bepaling van wel of geen normaal gebruik van een merk, op grond van 

literatuur. Tot slot zal een annotatie besproken worden om zo het effect van een van de uitspraken 

in kaart te brengen.  

 

2.3.1 Het gebruik van een merk volgens wetgeving.  

Zoals eerder is omschreven vervalt een merk wanneer er gedurende vijf jaar geen normaal gebruik 

van het merk is gemaakt. In artikel 2.26 lid 3 van het BVIE, het artikel omtrent het verval van een 

merk, is opgenomen dat er onder gebruik van een merk mede wordt verstaan: “het gebruik van 

een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van een 

merk wordt gewijzigd”. Het gebruik van een merk in een afwijkende vorm is dus toegestaan zolang 

het onderscheidend vermogen van het merk niet wordt gewijzigd. Tevens is er in artikel 2.26 lid 3 

van het BVIE opgenomen dat er sprake is van gebruik van een merk wanneer het merk wordt 

aangebracht op waren of verpakkingen met het oog op uitvoer. Tot slot omschrijft artikel 2.26 lid 3 

van het BVIE dat er sprake is van gebruik van een merk wanneer het merk wordt gebruikt door 

een derde met toestemming van de merkhouder. De merkhouder heeft hierbij een licentie verleent 

aan een derde om gebruik te maken van het merk. Het artikel omtrent het verval van een merk 

geeft naast de zojuist omschreven situaties geen verdere definitie aan het begrip normaal gebruik. 

Hiervoor moet er gekeken worden naar jurisprudentie.  

 

2.3.2. Uitspraak m.b.t. normaal gebruik van een merk.  

In 2003 is er een belangrijke uitspraak geweest van het Hof van Justitie omtrent het begrip 

normaal gebruik. In deze uitspraak ging het om de brandblusapparatenfabrikanten Ajax en Ansul, 

waarbij Ajax verzocht om vervallenverklaring van het merk Minimax, een merk van het bedrijf 

Ansul, wegens niet normaal gebruik. Het Hof van Justitie heeft een aantal punten omschreven die 

van belang zijn voor de bepaling van normaal gebruik. Het gaat hierbij om de volgende punten:  
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 Het merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te 

behouden. (Het symbolisch gebruik dat enkel gericht is om het merk in stand te houden, 

valt niet onder normaal gebruik van een merk.)53 

 Er moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand 

waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Hierbij 

moet gedacht worden aan gebruiken die gerechtvaardigd worden om de marktaandelen te 

behouden of te verkrijgen, de aard van de waren of diensten, de kenmerken van de markt, 

de omvang van de markt en de frequentie van het gebruik van een merk. 54 

Bij de beoordeling van normaal gebruik van een merk dient ook rekening gehouden te worden met 

het feit dat het merk niet alleen binnen de onderneming gebruikt mag worden. Dan is er namelijk 

geen sprake van normaal gebruik van een merk. Het merk dient extern gebruikt te worden.55  

In 2004 is er door het Hof van Justitie aanvulling gegeven op de vorige uitspraak. In deze 

uitspraak ging het om de bedrijven La Mer Technology en Goemar. Het bedrijf La Mer Technology 

verzocht om vervallenverklaring van het merk Laboratoire de la mer, een merk van het bedrijf 

Goemar, wegens niet normaal gebruik. Het merk Goemar had een zeer geringe omzet. Bij de 

beoordeling of het merk normaal is gebruikt, is er gebruik gemaakt van de hierboven omschreven 

punten uit het Ansul/Ajax arrest. Het Hof van Justitie heeft in de uitspraak van La Mer/Goemar 

bepaald dat zelfs gering gebruik van het merk, normaal gebruik van een merk kan opleveren.56 In 

bijlage 3 is een schematische weergave te zien van de beoordeling van normaal gebruik naar 

aanleiding van de besproken uitspraken.  

 

2.3.3. Effecten van de uitspraak.  

De heer J.H. Spoor heeft naar aanleiding van de uitspraak Ansul/Ajax een annotatie geschreven. In 

deze annotatie is omschreven in hoeverre de uitspraak van het Hof van Justitie afwijkt van de 

uitspraak van het Benelux Gerechtshof over het begrip normaal gebruik. In 1981 is er namelijk een 

uitspraak geweest van het Benelux Gerechtshof over het begrip normaal gebruik.57 Het Hof van 

Justitie had zich echter voor de uitspraak van Ansul/Ajax nog niet eerder uitgesproken over het 

begrip normaal gebruik.58 In grote lijnen komen de bepalingen van het Benelux Gerechtshof en het 

Hof van Justitie overeen. Er zijn echter wel een paar verschillen. Het Benelux Gerechtshof heeft 

namelijk in de uitspraak meer relevante omstandigheden genoemd waar rekening mee gehouden 

moet worden en het Hof van Justitie is daar terughoudender in geweest. Een voorbeeld hiervan is 

dat het Hof van Justitie rekening houdt met de omvang en frequentie van het gebruik van het merk 

en niet met merkgebruik dat onafgebroken moet zijn.59 Hieruit kan geconcludeerd worden dat er 

door middel van de uitspraak Ansul/Ajax meer duidelijkheid is geweest omtrent het begrip normaal 

                                       
53 Geerts 2017, p. 102. 
54 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax). 
55 Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, 473. 
56 HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer/Goemar). 
57 BenGH 27 januari 1981, ECLI:NL:XX:1981:AC1792 (Turmac/Reynolds).  
58 HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, NJ 2004/339, m.nt. J.H. Spoor (Ansul/Ajax). 
59 HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, NJ 2004/339, m.nt. J.H. Spoor (Ansul/Ajax). 
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gebruik van een merk, aangezien de feiten en omstandigheden zijn omschreven die afwijken van 

de beslissing van het Benelux Gerechtshof en van belang zijn bij de beoordeling.  

 

2.3.4. Conclusie.  

Bij de beoordeling of er sprake is van wel of geen normaal gebruik van een merk zijn er een aantal 

feiten en omstandigheden waar naar gekeken moet worden. De feiten en omstandigheden zijn door 

middel van de uitspraak Ansul/Ajax bepaald. Er moet namelijk gekeken worden of het merk wordt 

gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Tevens moet 

er rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan 

worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is.60 Ook heeft de uitspraak La Mer/ 

Goemar hier aanvulling op gegeven.61 Nu er duidelijkheid is ontstaan over het wel of niet normaal 

gebruiken van een merk, kan er gekeken worden naar de bewijslast die hierbij hoort. Wie er 

namelijk belast is met het bewijs van wel of geen normaal gebruik van een merk is nog onduidelijk. 

Dit zal besproken worden in de volgende paragraaf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
60 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax). 
61 HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer/Goemar). 
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Paragraaf 4: Bewijslast niet normaal gebruik van een merk. 
 

Wanneer het gaat om bewijsrecht wordt er al snel gezegd: “Wie stelt bewijst”. Niet in alle situaties 

is dit echter het geval. In deze paragraaf zal er besproken worden bij wie de bewijslast ligt voor het 

aantonen van wel of geen normaal gebruik van een merk.  

 

2.4.1. Bewijslast niet normaal gebruik. 

Wanneer een merkhouder verzoekt om een vervallenverklaring van een merk op grond van niet 

normaal gebruik van een merk, moet er bewezen worden dat het merk niet normaal is gebruikt. 

Zoals bekend staat in het civiele bewijsrecht moet diegene die stelt bewijzen, op grond van artikel 

150 uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dat betekent dat de merkhouder die de 

vervallenverklaring verzoekt, moet bewijzen dat de andere merkhouder zijn merk niet normaal 

heeft gebruikt. In het geval van de vervallenverklaring van een merk kan het echter ook anders 

zijn. In artikel 2.26 lid 2 sub a van het BVIE is namelijk opgenomen dat de rechter in het geding de 

merkhouder geheel of gedeeltelijk kan belasten met het bewijs van het gebruik. Dat de 

merkhouder geheel of gedeeltelijk belast kan worden met het bewijs dat hij zijn merk gebruikt, 

brengt echter niet met zich mee dat degene die het verval inroept niet hoeft te motiveren waarom 

hij van mening is dat het merk is vervallen. Degene die het verval inroept is namelijk verplicht om 

eerst te motiveren waarom er sprake is van niet normaal gebruik van een merk.62 Na de motivatie 

van degene die het verval inroept, kan de rechter dus bepalen om de merkhouder te belasten met 

het bewijs van wel normaal gebruik van het merk.63 

 

2.4.2. Conclusie  

Op grond van het bovenstaande kan er geconcludeerd worden dat degene die het verval inroept 

van een merk, op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a van het BVIE, moet motiveren waarom het 

merk niet normaal is gebruikt. De rechter kan na de motivatie bepalen of de merkhouder geheel of 

gedeeltelijk wordt belast met het bewijs van normaal gebruik van zijn merk. Naast het feit dat de 

merkhouder kan bewijzen dat er normaal gebruik is gemaakt van zijn merk, kan hij ook aanvoeren 

dat hij een geldige reden heeft voor niet normaal gebruiken van het merk. De volgende paragraaf 

zal omschrijven welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de bepaling van het hebben 

van een geldige reden voor het niet normaal gebruik van een merk.  

 

 

 

                                       
62 Gielen e.a. 2017, p. 388.  
63 Rb Den Haag 18 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2856. 
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Paragraaf 5: Geldige reden voor niet normaal gebruik van een 

merk. 
 

Wanneer er sprake is van niet normaal gebruik van een merk kan de merkhouder aantonen dat het 

merk wel normaal is gebruikt of de merkhouder toont aan dat er sprake is van een geldige reden 

voor niet normaal gebruik van een merk. Wanneer wordt er echter bepaald dat er sprake is van 

een geldige reden? In deze paragraaf zal er een uitspraak behandeld worden van het Hof van 

Justitie om in kaart te brengen welke feiten en omstandigheden van belang zijn bij de bepaling of 

er sprake is van het hebben van een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van een merk. 

De feiten en omstandigheden zullen in een schema worden opgenomen. 

 

2.5.1. Uitspraak geldige reden.  

In 2007 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de Haupl/Lidl-zaak.64 Dit is een belangrijke 

uitspraak, omdat het Hof van Justitie in de uitspraak bepaalt wat er gezien kan worden als een 

geldige reden voor het niet normaal gebruiken van een merk. Het Hof van Justitie heeft namelijk 

bepaald dat er sprake is van een geldige reden bij belemmeringen die rechtstreeks verband houden 

met het merk en het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken. De belemmeringen 

moeten zich echter wel buiten de wil van de merkhouder om voordoen.65 Wanneer een merkhouder 

dit kan bewijzen is er sprake van een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van een 

merk.66 Het verzoek om een vervallenverklaring van het merk wordt dan afgewezen. In bijlage 4 is 

een schematische weergave te zien van de beoordeling voor het hebben van een geldige reden. 

 

2.5.2. Conclusie. 

Op grond van het bovenstaande kan er geconcludeerd worden dat er sprake is van een geldige 

reden wanneer de belemmeringen rechtstreeks verband houden met het merk, de belemmeringen 

het gebruik van een merk onmogelijk of onredelijk maken en tot slot wanneer de belemmeringen 

zich voordoen buiten de wil van de merkhouder om. Wanneer een merkhouder dit kan bewijzen, 

bepaalt de rechter dat er sprake is van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk. 

Het verzoek om het merk te laten vervallen wordt dan ook afgewezen. Welke feiten en 

omstandigheden er voor zorgen dat er aan de voorwaarden zijn voldaan, is echter nog onduidelijk. 

Dit zal onderzocht worden in het volgende hoofdstuk.  

 

 

                                       
64 HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (Armin Häupl/Lidl). 
65 HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (Armin Häupl/Lidl). 
66 Gielen e.a.  2017, p. 388.  
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Hoofdstuk 3, Resultaten normaal gebruik 
 

Uit het Ajax/Ansul arrest is gebleken waar de rechterlijke macht rekening mee houdt wanneer er 

wordt bepaald of er sprake is van wel of geen normaal gebruik van een merk. Het merk moet 

namelijk, overeenkomstig zijn voornaamste functie: het waarborgen van de identiteit van de 

oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, een afzet vinden of behouden.67 

Bij de beoordeling of er sprake is van normaal gebruik moet rekening gehouden worden met alle 

feiten en omstandigheden zodat er kan worden vastgesteld of de commerciële exploitatie ervan 

reëel is.68 De feiten en omstandigheden zijn in de tabellen, in bijlage 1, gebruikt als topics. In de 

tabellen zijn dan ook de volgende topics gebruikt: gerechtvaardigde gebruiken om marktaandelen 

te behouden of te verkrijgen, de aard van de waren of diensten, de kenmerken van de markt en tot 

slot de omvang en frequentie van het gebruik van het merk. Door middel van het onderzoek kan er 

in kaart worden gebracht hoe deze feiten en omstandigheden afzonderlijk beoordeeld worden. De 

vier topics zullen hieronder afzonderlijk besproken worden. De eerste twee topics zullen kort 

besproken worden, omdat hierbij wordt omschreven wat de topic inhoudt en waarom de topic van 

belang is. De laatste twee topics zijn echter groter van omvang, omdat hier verschillende feiten en 

omstandigheden van belang zijn voor de beoordeling van deze topics.  

 

Paragraaf 1: Gerechtvaardigde gebruiken. 

 

In de vijftien uitspraken die zijn gebruikt voor dit onderzoek heeft geen een van de merkhouders 

aangevoerd dat er sprake zou zijn van gerechtvaardigde gebruiken, in de desbetreffende 

economische sector, om marktaandelen te verkrijgen of te behouden.69 Dit komt omdat de 

merkhouders aanvoeren dat er sprake is van normaal gebruik zonder dat dit gaat om specifieke 

gerechtvaardigde gebruiken. Wanneer er wel wordt aangevoerd dat er sprake is van 

gerechtvaardigde gebruiken, zou er specifiek gekeken worden naar de gebruiken binnen de markt 

van de onderneming.70 Een voorbeeld hiervan is een zaak waarbij er is aangevoerd dat er geen 

sprake was van normaal gebruik van een merk, omdat de snackbar die het merk gebruikte geen 

geografische spreiding had binnen de Benelux. Hierbij is echter bepaald dat de snackbar geen 

geografische spreiding hoeft te hebben om het merk normaal te kunnen gebruiken. Binnen de 

snackbarmarkt is gering gebruik van het merk namelijk een gerechtvaardigd gebruik.71.  

Bij de beoordeling of er sprake is van gerechtvaardigde gebruiken wordt dus gekeken naar wat 

gewoonlijk is binnen de sector. In dit onderzoek is dit niet voorgekomen omdat gerechtvaardigde 

gebruiken niet vaak worden aangevoerd, maar het is dus wel mogelijk. In de volgende paragraaf 

                                       
67 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax). 
68 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax). 
69 Bijlage 1, uitspraaknr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
70 Rb Zeeland-West-Brabant 15 februari 2017, 15-448.  
71 Rb Zeeland-West-Brabant 15 februari 2017, 15-448. 
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zal de tweede topic besproken worden, namelijk de aard van de waren of diensten. Hierbij wordt 

ook uitgelegd waarom de topic van belang is.  

 

Paragraaf 2: De aard van de waren of diensten. 
 

Bij de bepaling of er sprake is van normaal gebruik van een merk is er tevens gekeken naar wat de 

aard van de waren of diensten zijn. Die waren of diensten zijn namelijk allemaal verdeeld in 

klassen.72 Het is van belang om te weten voor welke klassen een merk staat ingeschreven. Bij de 

bepaling of er sprake is van normaal gebruik, is er gekeken naar het feit of het merk voor alle 

klassen wordt gebruikt waarvoor het staat ingeschreven. Wanneer een merk niet gebruikt wordt 

voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, vervalt het merk.73 In bijlage 1 is te zien 

dat er bij de uitspraken 12, 13, 14 en 15 is gebleken dat het merk gedeeltelijk niet is gebruikt voor 

de waren of diensten waarvoor het is inschreven. In de uitspraken is er bepaald dat de merken 

gedeeltelijk zijn vervallen voor de waren of diensten waarvoor het merk niet gebruikt is.    

De aard van de waren of diensten is dan ook een belangrijk element bij de bepaling van normaal 

gebruik van een merk. Het merk moet namelijk, zoals eerder omschreven, overeenkomstig zijn 

voornaamste functie een afzet vinden of behouden. De functie van een merk is het waarborgen van 

de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het merk staat ingeschreven.74 

Voordat de overige topics behandeld worden, is het dan ook van belang om duidelijk te hebben wat 

de aard is van de waren en diensten van het merk. In de volgende paragraaf zal besproken worden 

welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de kenmerken van de betrokken markt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
72 Gielen e.a. 2017, p. 281.  
73 Gielen e.a. 2017, p. 381.  
74 Gielen e.a. 2017, p. 242.  
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Paragraaf 3:  Kenmerken van de betrokken markt. 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat er bij de bepaling van de kenmerken van de betrokken markt 

gelet moet worden op de volgende punten:  

 

3.3.1. Grootte van het bedrijf en de markt:   

Nog een belangrijk punt dat is behandeld in meerdere uitspraken, zoals te zien is in bijlage 1 bij de 

uitspraken 1, 2, 3, 5, 7, 9 en 13, is dat er gekeken wordt naar de grootte van het bedrijf en de 

grootte van de markt waarop het merk betrekking heeft. Wanneer er namelijk sprake is van een 

klein bedrijf dient er ook rekening gehouden te worden met een kleine hoeveelheid distributeurs. 

In uitspraak 1 en 2 ging het echter om grote ondernemingen, waardoor er verwacht kon worden 

dat ze veel producten zouden verkopen aan verschillende distributeurs. In de eerste uitspraak ging 

het namelijk om een beheersmaatschappij en in de tweede uitspraak ging het om een wereldwijd 

opererende producent van kunststofgarens. In uitspraak 3 waren er maar tien distributeurs; er was 

echter sprake van normaal gebruik van het merk omdat het ging om een klein bedrijf. In uitspraak 

5 was er tevens sprake van een klein bedrijf dat het merk herintroduceerde waardoor er geen 

grote hoeveelheden waren verkocht. In uitspraak 7 ging het om een concern. Dit houdt in dat het 

gaat om een grote onderneming die bestaat uit verschillende bedrijven. Hierdoor kon er verwacht 

worden dat er grote hoeveelheden van de producten met dat merk verkocht zouden worden. 

Aangezien de producten echter binnen het concern bleven, kon er geen sprake zijn van normaal 

gebruik van het merk. De producten moeten namelijk ook buiten het concern verhandeld worden. 

Bij uitspraak 9 was er sprake van een beperkte afzetkanaal. Aangezien er in dit geval niet bewezen 

kon worden dat er sprake was van normaal gebruik binnen het beperkte afzetkanaal, was er sprake 

van geen normaal gebruik van het merk. Uit de uitspraak kan echter wel herleid worden dat er 

rekening gehouden wordt met het feit dat er een beperkte afzetkanaal is. Dit is ook te herleiden uit 

uitspraak 13. Hierbij is tevens rekening gehouden met de specifieke markt van de producten. 

Aangezien het gaat om een specifieke markt voor Italiaanse producten, moet er ook rekening 

worden gehouden met het feit dat er kleinere hoeveelheden van de producten worden gekocht. 

Wanneer er namelijk geen sprake is van een specifieke markt, brengt dit met zich mee dat de 

producten op verschillende markten verkocht kunnen worden en dat er dus grotere hoeveelheden 

van het product verkocht kunnen worden.  

 

3.3.2. Handelsnaam:  

In twee van de vijftien uitspraken is naar voor gekomen dat het gebruik van een merk als 

handelsnaam niet leidt tot normaal gebruik van het merk. In bijlage 1 is bij uitspraak 8 en 11 te 

zien dat het merk is gebruikt als handelsnaam. In uitspraak 11 ging het om het merk Parbo dat 

stond ingeschreven voor alcoholvrije dranken. Het merk Parbo stond afgebeeld op verschillende 

frisdranken, maar het merk was niet het vooruitspringende woord op de producten. Op de 

producten werd het woordje Thrill gebruikt als onderscheidingsteken en het woordje Parbo als 
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handelsnaam. Een merk mag niet dienen als naam waaronder een onderneming handel drijft, maar 

moet dienen om waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Hierdoor is er bepaald 

dat het merk Parbo niet normaal is gebruikt voor alcoholvrije dranken. Wanneer het dus gaat om 

de kenmerken van de markt, zal er tevens worden gekeken naar de manier waarop het merk wordt 

gebruikt. 

 

3.3.3. Verschillende soorten merken:  

Bij de kenmerken van de markt dient er ook gekeken te worden naar de verschillende soorten 

merken die er zijn. Zoals in het hoofdstuk Juridisch kader is omschreven, zijn er veel verschillende 

merken. Bij de merken moet er apart worden beoordeeld of er sprake is van normaal gebruik van 

het merk. Wanneer er bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van een vormmerk, brengt dit niet met 

zich mee dat het bijbehorende beeldmerk ook in stand blijft. Dit is tevens te zien in bijlage 1 bij 

uitspraak 6. Hierbij ging het om een vormmerk en beeldmerk van een scheerapparaat. De 

merkhouder voerde hierbij aan dat het gebruik van het vormmerk ervoor zorgde dat het beeldmerk 

ook in stand bleef. De rechter bepaalde echter dat de merken afzonderlijk beoordeeld moeten 

worden. Bovendien is er in uitspraak 10 bepaald dat de beoordeling van normaal gebruik van het 

merk in dat geval betrekking moest hebben op het beeldmerk en niet op het woordmerk, omdat 

het woordmerk niet de onderscheidende elementen van het beeldmerk bevat.75 Wanneer er wel 

gekeken zou worden naar het woordmerk zou de beoordeling voor normaal gebruik van het 

beeldmerk niet terecht zijn, aangezien juist de onderscheidende elementen een belangrijk 

onderdeel zijn van een merk. Alle soorten merken dienen daarom apart van elkaar getoetst te 

worden. Dit is tevens te zien in uitspraak 15, waarbij alle vier de woordmerken apart getoetst 

worden op normaal gebruik.76  

 

3.3.4. Waren en diensten:  

De waren en diensten waarvoor een merk staat ingeschreven, zijn ook van belang voor de 

kenmerken van de markt. In uitspraak 4 is er aangevoerd dat de waren die de merkhouder 

gebruikte afkomstig waren van een ander merk en de merkhouder daar zijn eigen merk op plakte. 

Dit is echter niet mogelijk, aangezien het ging om vleeswaren uit Turkije die niet ingevoerd mogen 

worden. Het niet kunnen invoeren van vleesproducten uit Turkije was in dit geval een kenmerk van 

de markt. Tevens zijn de waren uit uitspraak 12 relevant geweest voor de kenmerken van de 

markt. Het ging hierbij namelijk om waren met een verwarmingsfunctie. Het kenmerk van de 

markt is echter dat apparaten die een verwarmingsfunctie hebben niet allemaal gelijk zijn. Er is 

dus sprake van verschillende waren.  

 

 

                                       
75 Bijlage 1, uitspraaknr. 10. 
76 Bijlage 1, uitspraaknr. 15.  
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3.3.5. Conclusie:  

Bij de behandeling van de derde topic zijn er dus enkele conclusies te trekken. Bij de bepaling van 

de kenmerken van de markt blijkt dat er gekeken moet worden naar de grootte van het bedrijf en 

de bijbehorende markt, of er geen sprake is van gebruik als handelsnaam, of er geen sprake is van 

verschillende soorten merken en tot slot of de waren of diensten geen specifieke kenmerken van 

de markt opleveren. Dit zijn allemaal punten die van belang zijn bij de beoordeling van de 

kenmerken van de markt. Uiteindelijk zijn dit de punten waar tevens rekening mee gehouden moet 

worden voor de bepaling of er wel of geen sprake is van normaal gebruik van het merk. In de 

volgende paragraaf zal de laatste topic besproken worden, namelijk de omvang en frequentie van 

het gebruik.                              
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Paragraaf 4:  De omvang en frequentie van het gebruik. 
 

Net zoals bij de derde topic is er bij de vierde topic tevens sprake van een aantal feiten en 

omstandigheden die van belang zijn voor de omvang en frequentie van het gebruik, namelijk:  

 

3.4.1. Merkgebruik in gewijzigde vorm:   

De vierde topic, die is gebruikt in bijlage 1, heeft betrekking op de omvang en frequentie van het 

gebruik. Een kenmerk dat meerdere keren voorkwam, zoals te zien is in bijlage 1 bij de uitspraken 

1, 2 en 14, is dat het merk in gewijzigde vorm is gebruikt. Dit houdt in dat het merk anders 

gebruikt wordt dan de wijze waarop het merk staat ingeschreven in het merkenregister. De 

belanghebbende die het verval van een merk inroept, voert dan aan dat er geen sprake is van 

normaal gebruik van het merk. Een belangrijk punt is echter dat wanneer het merk in gewijzigde 

vorm is gebruikt dit niet meteen betekent dat het onderscheidend vermogen van het merk is 

gewijzigd. Wanneer het onderscheidend vermogen van het merk niet is gewijzigd, is er nog steeds 

sprake van het gebruik van het merk. Dit was ook het geval in uitspraak 1, 2, en 14 uit bijlage 1. 

Een voorbeeld hiervan is het merkgebruik in de tweede uitspraak. Het ging hierbij om het merk 

EVOLUTION 3GS dat staat ingeschreven voor kunstgras. Uit de uitspraak is gebleken dat het merk 

in gewijzigde vorm is gebruikt. Het kunstgras is namelijk op de markt gebracht onder de naam 

EVOLUTION XQ. De rechter heeft hierbij bepaald dat er sprake is van gebruik van het merk in een 

op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen is gewijzigd. Een ander 

voorbeeld is uitspraak 14, waarbij de rechter heeft bepaald dat het veranderen van kleurstelling en 

het toevoegen van beeldelementen niet met zich meebrengt dat het onderscheidend vermogen van 

het merk is veranderd.77  

 

3.4.2. Facturen:  

De facturen van een onderneming zijn van belang om aan te tonen wat de frequentie en omvang 

van het gebruik is van het merk. De facturen kunnen namelijk aantonen hoeveel producten er zijn 

verkocht, wat de totaalwaarde van de factuur is en hoeveel verschillende distributeurs de 

producten gekocht hebben. In bijlage 1 zijn bij verschillende uitspraken facturen gebruikt om aan 

te tonen dat er sprake was van gebruik van het merk. Niet in alle uitspraken is aangegeven 

hoeveel facturen zijn ingediend als bewijs voor gebruik van het merk, bijvoorbeeld bij uitspraak 2. 

In de tweede uitspraak is namelijk aangegeven, dat er facturen zijn en dat het merk is gebruikt 

door een bedrijf dat behoort tot het concern en een licentiehouder.78 In uitspraak 3 is bewezen, dat 

er sprake was van 37 leveringen voor een totaalbedrag van €976.407. In uitspraak 4 en 5  is wel 

aangegeven hoeveel facturen er zijn gebruikt als bewijs. In uitspraak 4 ging het om 17 facturen en 

in uitspraak 5 om 7 facturen met een totaal waarde van €5336,60. Het gaat hierbij om 872 

producten. In beide gevallen was er sprake van normaal gebruik van het merk terwijl de 

                                       
77 Rb Rotterdam 17 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4494. 
78 Bijlage 1, uitspraaknr. 2. 
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hoeveelheid facturen wel verschillen. In uitspraak 8 uit bijlage 1 zijn er ook facturen aangeleverd, 

maar in dit geval was er toch sprake van geen normaal gebruik van het merk, omdat de facturen 

betrekking hadden op maar een gedeelte van de waren en diensten en tevens waren het facturen 

die gericht waren op het beëindigen van het aanbieden van de diensten aan de afnemers. In 

uitspraak 9 uit bijlage 1 zijn facturen aangeleverd die betrekking hebben op leveringen aan drie 

verschillende distributeurs. Een van de drie had betrekking op een eenmalige levering; het ging bij 

alle facturen om groothandels. De rechtgevende macht heeft hierbij bepaald dat de omvang en 

frequentie van het gebruik niet voldoende was voor normaal gebruik van het merk. In uitspraak 13 

uit bijlage 1 was er tot slot sprake van gedeeltelijk gebruik van de waren en diensten. De 

producten zijn verkocht aan vier distributeurs, verdeeld over België, Nederland en Luxemburg. Dit 

was voor de rechtgevende macht voldoende om te bepalen dat er sprake is van gedeeltelijk 

normaal gebruik van de waren en diensten. Op grond van het bovenstaande kan er niet 

geconcludeerd worden hoeveel facturen voldoende zijn om te bewijzen dat er sprake is van 

normaal gebruik. De facturen dienen als bewijs maar per situaties dient er gekeken te worden of 

de hoeveelheid facturen voldoende zijn om van normaal gebruik te kunnen spreken.  

 

3.4.3. Website/webshop: 

Het gebruik van websites en webshops kan als bewijs gebruikt worden voor het aantonen van 

normaal gebruik van een merk. Dit is tevens te zien in uitspraak 2. De merkhouder heeft namelijk 

bij het aantonen van normaal gebruik van het merk onder andere het gebruik van twee websites 

aangevoerd. In uitspraak 3 en 8 uit bijlage 1, is het gebruik van een website ook aangevoerd als 

bewijs voor het gebruik van het merk. De merkhouders hebben hierbij gebruik gemaakt van 

schermafdrukken van de websites, waarop te zien is dat er producten verkocht worden die voorzien 

zijn van het merk. In uitspraak 2 en 3 was er sprake van normaal gebruik van het merk.79 In 

uitspraak 8, uit bijlage 1, was er geen sprake van normaal gebruik omdat de website heeft 

bewezen dat het merk werd gebruikt als handelsnaam.  

 

3.4.4. Foto’s: 

Naast de facturen en gebruik van websites kunnen foto’s ook dienen als bewijsstukken voor het 

aantonen van normaal gebruik. Bij de bepaling van de omvang en frequentie van het gebruik van 

een merk moet namelijk vaststaan dat het merk ook daadwerkelijk is afgebeeld op de producten. 

Dit kan goed bewezen worden aan de hand van foto’s. Het is echter ook van belang op wat voor 

manier het merk is afgebeeld op de producten. In bijlage 1 is te zien dat bij uitspraak 6 is gekeken 

naar de manier waarop het merk is afgebeeld. In dit geval ging het om een beeldmerk dat klein 

was afgebeeld, op de rand van de verpakkingen van scheerapparaten. Verder stonden er andere 

symbolen afgebeeld op de verpakking. Dat het merk op de verpakkingen is weergeven was echter 

niet voldoende om het beeldmerk in stand te houden. De manier van afbeelden van het merk 

zorgde namelijk niet voor normaal gebruik van het beeldmerk. In uitspraak 11 uit bijlage 1 is 

tevens gebruik gemaakt van foto’s om aan te tonen dat er gebruik is gemaakt van het merk. De 

                                       
79 Bijlage 1, uitspraaknr. 2, 3. 
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foto’s hadden echter betrekking op producten die in dat geval niet van belang waren, waardoor er 

is bepaald dat er geen sprake was van normaal gebruik van het merk. In uitspraak 15 hebben de 

foto’s wel aangetoond dat er sprake was van normaal gebruik van het eerste woordmerk. De foto’s 

toonden namelijk aan dat het merk was gebruikt op de producten waarvoor het eerste woordmerk 

stond ingeschreven.80  

 

3.4.5. Verklaringen:  

In een aantal uitspraken die zijn opgenomen in bijlage 1 is te zien dat er verklaringen van mensen 

worden gebruikt om aan te tonen dat het merk wel of niet is gebruikt. In de eerste uitspraak heeft 

een oude werknemer van de merkhouder aangevoerd, dat er tijdens haar dienstverband geen 

normaal gebruik is gemaakt van het merk. De rechterlijke macht heeft hierbij bepaald dat een 

verklaring niet voldoende bewijs was.81 In uitspraak 8 zijn er ook verklaringen aangevoerd, maar in 

dat geval was het om te bewijzen dat er wel sprake was van normaal gebruik. De rechterlijke 

macht heeft ook hier bepaald dat getuigenverklaringen alleen bijdragen aan het bewijs van 

normaal gebruik, indien deze worden ondersteund door onafhankelijke bewijzen zoals facturen.82 

In uitspraak 5 is een verklaring van een sales-manager gebruikt als bewijs, dat een van de vier 

woordmerken zijn gebruikt. De verklaring werd ondersteund door foto’s, waardoor is bepaald dat er 

sprake was van normaal gebruik.83 Getuigenverklaringen kunnen dus gebruikt worden als bewijs, 

indien dit wordt ondersteund met andere bewijsstukken.  

 

3.4.6. Voorbereidingshandelingen:  

Bij het vaststellen van de omvang en frequentie van het gebruik van een merk kunnen 

verschillende zaken van belang zijn. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een webshop, zoals 

in paragraaf 3.4.3. is omschreven. In bijlage 1 is te zien dat er in uitspraak 5 is gebleken dat de 

voorbereidingshandelingen bij het maken van een webshop en inlays niet gezien worden als 

gebruik van het merk. Een webshop kan alleen meespelen bij de bepaling van de omvang van het 

gebruik wanneer die al daadwerkelijk bestaat en gebruikt wordt. Dit geldt tevens voor de proforma 

facturen, omdat er hierbij ook nog sprake is van een voorbereidingshandeling aangezien het gaat 

om een voorlopige factuur. Dit is tevens bepaald in uitspraak 7, waaruit blijkt dat 

onderhandelingen niet bepalend zijn voor de omvang en frequentie van het gebruik van een merk. 

De merkhouder voerde namelijk aan dat er onderhandelingen hebben plaatsgevonden over de 

levering van dranken onder de merknaam SAVOY CLUB. De rechter heeft hierbij bepaald dat 

onderhandelingen vallen onder voorbereidingshandelingen, aangezien er bij onderhandelingen ook 

nog niets vaststaat.84 

 

                                       
80 Bijlage 1, uitspraaknr. 15. 
81 Bijlage 1, uitspraaknr. 1.  
82 Bijlage 1, uitspraaknr. 8. 
83 Bijlage 1, uitspraaknr. 5. 
84 Bijlage 1, uitspraaknr. 7.  
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3.4.7. Niet normaal gebruik is niet betwist:  

Om de omvang en frequentie van het gebruik van een merk te bepalen is het natuurlijk van belang 

wat de merkhouder aanvoert als bewijs voor normaal gebruik van het merk. Soms wordt er echter 

geen bewijs geleverd en wordt het niet normaal gebruik van een merk niet betwist. Dit is te zien in 

de uitspraken 10, 12, 14 en 15 in bijlage 1. In uitspraak 10 heeft dit geleid tot het verval van het 

merk. In de uitspraken 12, 14 en 15 heeft het geleid tot gedeeltelijk verval van het merk. Dat 

komt omdat er bijvoorbeeld meerdere merken zijn waarvoor het verval wordt ingeroepen binnen 

een uitspraak, waarbij het ene merk wel is vervallen, omdat er niet is bewezen dat er sprake was 

van normaal gebruik en er voor het andere merk wel bewijsstukken zijn ingeleverd, zoals te zien is 

bij uitspraak 14 en 15. Er kan echter ook sprake zijn van gedeeltelijk geen normaal gebruik van 

een merk wanneer er geen bewijsstukken zijn ingeleverd voor een gedeelte van de klasse 

waarvoor een merk is ingeschreven. Dit is te zien in uitspraak 12. 

 

3.4.8. Conclusie:  

Op grond van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er bij het bepalen van de omvang en 

frequentie van het merk gekeken wordt naar: facturen, websites/webshops, foto’s en verklaringen. 

Hiermee kan bewezen worden dat de omvang en frequentie van het gebruik van het merk groot is, 

waardoor er sprake is van normaal gebruik van het merk. Verklaringen dienen echter wel 

ondersteund te worden met andere bewijsstukken. Tevens kan er geconcludeerd worden dat 

voorbereidingshandelingen met betrekking tot een merk niet bepalend is voor de omvang en 

frequentie van het gebruik van het merk. Voorts is gebleken dat wanneer een merk is gebruikt in 

gewijzigde vorm en dit niet het onderscheidend vermogen van het merk heeft aangepast, er nog 

steeds sprake is van gebruik van het merk. Tot slot kan er geconcludeerd worden dat de 

merkhouder ervoor zorgt dat de omvang en frequentie van het gebruik van het merk niet 

beoordeeld wordt, wanneer hij niet betwist dat er sprake is van geen normaal gebruik van het 

merk. In dit hoofdstuk zijn de feiten en omstandigheden in kaart gebracht die van belang zijn voor 

de bepaling van normaal gebruik van een merk. In het volgende hoofdstuk zullen de feiten en 

omstandigheden in kaart worden gebracht die van belang zijn voor de bepaling van het hebben van 

een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk.  
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Hoofdstuk 4, Resultaten geldige reden voor niet normaal 

gebruik. 
 

In dit hoofdstuk zullen de vijf uitspraken behandeld worden die zijn gebruikt om te onderzoeken 

wanneer er sprake is van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk. In bijlage 2 is 

een schematische weergave gemaakt van de uitkomsten uit de uitspraken. Er is hierbij gebruik 

gemaakt van drie topics. De drie topics zijn afkomstig van het Armin Häupl/Lidl arrest.85 Het gaat 

hierbij om de topics: de belemmeringen houden rechtstreeks verband met het merk, de 

belemmeringen maken het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk en de belemmering doet 

zich voor buiten de wil van de merkhouder om. De drie topics zullen hieronder afzonderlijk 

behandeld worden om per topic in kaart te brengen wat de belangrijke punten zijn geweest bij de 

beoordeling van de topics.  

 

Paragraaf 1:  Belemmeringen houden rechtstreeks verband 

met het merk 
 

Indien er sprake is van geen normaal gebruik van een merk kan de merkhouder aanvoeren dat er 

sprake is van een geldige reden. Hierbij geven de merkhouders aan, dat er sprake is van een 

belemmering waardoor het merk niet is gebruikt. Wanneer er sprake is van een geldige reden voor 

niet normaal gebruik van een merk gaat het om een belemmering die verband houdt met het 

merk. Wanneer de belemmering namelijk geen verband houdt met het merk is het niet mogelijk 

dat de belemmering ervoor heeft gezorgd dat het merk niet normaal gebruikt kan worden.  

 

4.1.1. Verschillende diensten: 

In uitspraak 1 is bepaald dat er geen sprake was van een belemmering die verband houdt met het 

merk. De merkhouder heeft hier namelijk aangevoerd dat het merk door een ander bedrijf, die het 

merk gebruikt als handelsnaam, in een negatief daglicht gezet is waardoor gebruik van het merk 

onredelijk gemaakt werd. Er was namelijk sprake van negatieve berichtgevingen en klachten over 

het bedrijf die het merk gebruikt als handelsnaam. Volgens de merkhouder zorgde dit ervoor dat 

het publiek zou denken dat de negatieve berichtgevingen ook betrekking zou hebben op het merk. 

Hierbij heeft de rechtsprekende macht echter bepaald, dat die belemmering geen verband houdt 

met het merk, aangezien beide bedrijven betrekking hebben op andere diensten. Hierdoor zouden 

negatieve berichtgevingen geen effect hebben op de merkhouder, aangezien het gaat om 

berichtgevingen van bepaalde diensten die de merkhouder niet aanbiedt.86  

 

                                       
85 HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (Armin Häupl/Lidl). 
86 Bijlage 2, uitspraaknr. 1. 
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4.1.2. Regelgeving:  

In de overige vier uitspraken die ik heb behandeld, was er wel sprake van een verband tussen de 

belemmering en het merk. Zoals te zien is in bijlage 2 is er bij de uitspraken 2, 4 en 5 sprake van 

een verband met het merk, omdat het gaat om regelgeving die betrekking heeft op de producten 

waarvoor het merk wordt gebruikt. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe overheidsnorm die 

verhinderde dat er onderhoud werd verricht aan draagbare blustoestellen die ouder waren dan 20 

jaar. De merkhouder, uit uitspraak 2, produceerde al veel langer geen draagbare blustoestellen 

meer waardoor het merk ook niet meer gebruikt kon worden voor het verrichten van onderhoud 

van die toestellen. De overheidsnorm zorgde dus voor een belemmering. In drie van de vijf 

uitspraken is er dus door de merkhouders aangevoerd dat er sprake is van beperkingen van het 

merk door regelgeving.  

 

4.1.3. Faillissement:  

In uitspraak 3, uit bijlage 2, is er aangevoerd dat het faillissement van een ander bedrijf een 

belemmering was voor het gebruik van het merk. Bij de faillietverklaring van het bedrijf was een 

curator benoemt. De curator heeft de handelsnaam van het bedrijf later als merk ingeschreven en 

is merkhouder geworden. De merkhouder geeft aan dat het faillissement een belemmering was 

voor het gebruiken van het merk. Het faillissement houdt rechtstreeks verband met het merk.87 

 

4.1.4. Conclusie:  

Op grond van het bovenstaande kan er geconcludeerd worden dat de beperkingen die regelgeving 

met zich mee brengt het meest wordt aangevoerd als een belemmering, waardoor er sprake zou 

moeten zijn van een geldige reden. In totaal is er binnen de vijf uitspraken die zijn behandeld, bij 

vier uitspraken, namelijk uitspraak 2, 3, 4, en 5, bepaald dat er sprake was van een belemmering 

die rechtstreeks verband houdt met het merk. Negatieve berichtgevingen van andere bedrijven 

kunnen op grond van het bovenstaande geen belemmering vormen voor het gebruik van het merk, 

wanneer de naam of de producten verschillend zijn. Wanneer een merk echter gebruikt werd door 

een bedrijf die failliet is verklaard, kan dit wel leiden tot een rechtstreeks verband tussen het 

merkgebruik en de belemmering, namelijk het faillissement. Nu het bekend is of de belemmeringen 

rechtstreeks verband houden met het merk, dient er gekeken te worden naar het feit of de 

belemmeringen het gebruik van het merk onredelijk/onmogelijk maken. Dit zal in de volgende 

paragraaf behandeld worden.  

 

 

 

 

                                       
87 Bijlage 2, uitspraaknr. 3. 
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Paragraaf 2:  Belemmeringen maken het gebruik van het 

merk onmogelijk of onredelijk. 
 

De tweede topic waar naar gekeken is, is of de belemmering het gebruik van een merk onmogelijk 

of onredelijk maakt. Wanneer de belemmering namelijk niet ervoor zorgt dat het gebruik van een 

merk onmogelijk of onredelijk gemaakt wordt, kan er geen sprake zijn van een geldige reden voor 

niet normaal gebruik van een merk. Door te kijken naar deze topic binnen de vijf uitspraken zijn 

een aantal belangrijke punten naar voren gekomen die van belang zijn bij de topic. Deze punten 

zullen hieronder afzonderlijk behandeld worden.  

 

4.2.1. Onmogelijk of onredelijk:  

Bij deze topic kan er aangevoerd worden of een belemmering het gebruik van een merk onredelijk 

of onmogelijk maakt. In de vijf uitspraken die zijn gebruikt, is er alleen in uitspraak 2 aangevoerd 

dat er sprake was van een belemmering die het gebruik van een merk onmogelijk maakt.88  Er is 

echter bepaald dat het gebruik niet onmogelijk gemaakt werd. In de overige vier uitspraken is er 

aangevoerd dat er sprake was van een belemmering die het gebruik van een merk onredelijk 

maakt.89 Van de vier uitspraken is er in uitspraak 4, uit bijlage 2, bepaald dat er inderdaad sprake 

was van een belemmering die het gebruik van een merk onredelijk maakt. In de overige drie 

uitspraken was dit niet het geval.  

 

4.2.2. Overgangsregeling/ voorbereidingsperiode nieuwe regelgeving:  

In uitspraak 2 en 4, uit bijlage 2, is er aangevoerd dat er sprake is van een belemmering door 

regelgeving. Een belangrijk onderdeel dat van belang is voor de bepaling, is de vraag of 

regelgeving daadwerkelijk een belemmering is die gebruik van een merk onredelijk of onmogelijk 

maakt; of dat er sprake is geweest van een overgangsregeling of een voorbereidingsperiode 

voordat de nieuwe regelgeving in werking trad. In de tweede uitspraak bleek er wel sprake te zijn 

van een overgangsregeling waardoor het gebruik van het merk niet onmogelijk gemaakt werd. 

Binnen de overgangsperiode is er echter ook niet normaal gebruik gemaakt van het merk. De 

rechtsprekende macht heeft hier dan ook bepaald dat de regelgeving geen belemmering was, die 

het gebruik van het merk onmogelijk heeft gemaakt aangezien er sprake was van een 

overgangsregeling. In uitspraak 4 is ook gekeken of er sprake was van een overgangsregeling of 

een voorbereidingsperiode. Dat was niet het geval. Hierdoor kon de merkhouder zich niet 

voorbereiden op de nieuwe regelgeving en was er wel sprake van een belemmering die het gebruik 

van het merk onredelijk heeft gemaakt.  

 

                                       
88 Bijlage 2, uitspraaknr. 2. 
89 Bijlage 2, uitspraaknr. 1, 3, 4, 5. 
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4.2.3. Ondernemingsstrategie wijzigen:  

Bij de bepaling of nieuwe regelgeving een belemmering kan vormen die het gebruik van een merk 

onmogelijk of onredelijk maakt, wordt er niet alleen gekeken naar het feit of er een 

overgangsregeling of voorbereidingsperiode is; er wordt ook gekeken of er gevergd kan worden 

van de merkhouder om de ondernemingsstrategie te wijzigen. In uitspraak 4 is bepaald dat het 

onredelijk is om van de merkhouder te vergen om de ondernemingsstrategie te wijzigen. Dit komt, 

omdat de regelgeving een grote impact heeft op het merk. De regelgeving zorgt namelijk niet 

alleen voor beperkingen voor tabaksproducten, maar ook voor een beperking voor de andere 

waren. Dat komt omdat het merk dat voor tabaksproducten is gebruikt niet verder gebruikt kan 

worden voor andere waren. Door de grote veranderingen die de nieuwe regelgeving met zich mee 

brengt, is er sprake van een belemmering die het gebruik van het merk onredelijk maakt.90 In 

uitspraak 5, uit bijlage 2, is dit echter anders. Hierbij was er namelijk sprake van regelgeving die al 

bestond voordat het merk werd ingeschreven. In dit geval is het dan ook niet onredelijk om van de 

merkhouder te vergen om zijn merk te gebruiken door wijziging van de ondernemingsstrategie.  

 

4.2.4. Oudere regelgeving:  

In uitspraak 5 heeft de merkhouder aangevoerd dat er sprake is van regelgeving die een 

bestanddeel van shampoo verbiedt, binnen de EU, waardoor het product niet verhandeld kan 

worden binnen de Benelux. Het verbod om het bestanddeel te gebruiken, zorgt er volgens de 

merkhouder voor dat het gebruik van het merk onredelijk wordt gemaakt. De rechtsprekende 

macht heeft echter bepaald dat dit niet het geval was. Voordat het merk namelijk werd 

ingeschreven, bestond de regelgeving al. De merkhouder kon of zou dit moeten weten. Aangezien 

de regelgeving al bestond voordat het merk werd ingeschreven, kan het niet voor een belemmering 

zorgen.91  

 

4.2.5. Meerdere procedures:  

In uitspraak 5 is nog een belemmering aangevoerd die er volgens de merkhouder toe leidt dat het 

gebruik van het merk onredelijk gemaakt wordt. De merkhouder geeft namelijk aan dat er 

meerdere procedures lopen met betrekking tot het vernietigen of vervallen verklaren van het merk. 

Doordat er nog geen beslissing is genomen over deze zaken wil de merkhouder geen investeringen 

doen in het merk. De rechtsprekende macht heeft echter bepaald dat dit geen belemmering is die 

het gebruik van het merk onredelijk maakt. Dit zou er namelijk toe leiden dat het verval van een 

merk niet uitgesproken kan worden, omdat diezelfde vervallenverklaring een reden is voor niet 

normaal gebruik van een merk. Dat het merk niet met zekerheid blijft bestaan doordat er 

meerdere procedures lopen, brengt niet met zich mee dat er sprake is van een belemmering die 

ertoe leidt dat het gebruik van het merk onredelijk gemaakt wordt.92  

                                       
90 Bijlage 2, uitspraaknr. 4. 
91 Bijlage 2, uitspraaknr. 5. 
92 Bijlage 2, uitspraaknr. 5. 
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4.2.6. Een ander bedrijf als belemmering:  

In uitspraak 1 heeft de merkhouder aangevoerd dat een ander bedrijf, die de naam van het merk 

gebruikt als handelsnaam, ervoor heeft gezorgd dat er negatieve berichtgevingen zijn omtrent de 

naam. Volgens de merkhouder zorgt dat ervoor dat het gebruik van het merk onredelijk gemaakt 

wordt, omdat het publiek een link zal leggen tussen het bedrijf en het merk van de merkhouder, 

waardoor dit nadelig zal uitvallen voor de merkhouder. Zoals in paragraaf 1 van dit hoofdstuk te 

lezen is, heeft de rechtsprekende macht bepaald dat er geen sprake was van een belemmering die 

rechtstreeks verband houdt met het merk, aangezien er sprake was van verschillende diensten. 

Het publiek zal dan ook geen link leggen tussen het bedrijf en het merk van de merkhouder. 

Daarom kan de belemmering ook niet het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken.93 

In uitspraak 3 is er tevens aangevoerd dat een ander bedrijf een belemmering is voor het gebruik 

van het merk. In dit geval ging het echter om het feit dat het merk is genoemd naar een bedrijf 

dat failliet is verklaard. De merkhouder heeft echter het merk ingeschreven, nadat het bedrijf 

failliet was verklaard. De faillietverklaring kan daarom ook geen belemmering zijn die het gebruik 

van het merk onredelijk maakt, aangezien hij hiervan op de hoogte was.94 

 

4.2.7. Conclusie:  

Op grond van het bovenstaande kan er geconcludeerd worden, dat er in de meeste situaties wordt 

aangevoerd dat er sprake is van een belemmering die het gebruik van een merk onredelijk maakt. 

Wanneer een merkhouder namelijk aanvoert dat het gebruik van een merk onmogelijk gemaakt 

wordt, is het lastig om aan te tonen dat er een belemmering is die ervoor zorgt dat het merk 

helemaal niet meer gebruikt kan worden. Alsmede kan er geconcludeerd worden, dat wanneer er 

wordt aangevoerd dat nieuwe regelgeving een belemmering vormt, er wordt gekeken naar twee 

punten, namelijk of er een voorbereidingsperiode/overgangsregeling was voor de nieuwe 

regelgeving en of het wel of niet onredelijk is om te verwachten dat een merkhouder zijn 

ondernemingsstrategie wijzigt. Hier wordt echter alleen naar gekeken bij nieuwe regelgeving. 

Wanneer er namelijk sprake is van regelgeving die bestond voor bepaalde waren, voordat de 

merkhouder het merk inschrijft, hoort de merkhouder hiervan op de hoogte te zijn en levert het 

geen belemmering op. Dit valt ook te concluderen uit de belemmering die is ontstaan door een 

ander bedrijf, namelijk de faillietverklaring. Het bedrijf was failliet verklaard en daarna is het merk 

pas ingeschreven. De merkhouder was hiervan op de hoogte, waardoor dit daarom ook geen 

belemmering kon opleveren. Tot slot kan er op grond van het bovenstaande  geconcludeerd 

worden dat verloop van meerdere procedures met betrekking tot het verval of vernietiging van het 

merk geen belemmering oplevert voor het normaal gebruiken van een merk. In de volgende 

paragraaf zal de laatste topic besproken worden die van belang is voor de bepaling van het hebben 

van een geldige reden. 

 

                                       
93 Bijlage 2, uitspraaknr. 1. 
94 Bijlage 2, uitspraaknr. 3. 
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Paragraaf 3:  Belemmeringen buiten de wil van de 

merkhouder om. 
 

In deze paragraaf zal de laatste topic behandeld worden die is gebruikt in bijlage 2. De volgende 

punten die behandeld worden zijn van belang om in kaart te brengen of de belemmeringen buiten 

de wil van de merkhouder om hebben plaatsgevonden.  

 

4.3.1. Wel buiten de wil van de merkhouder om: 

In uitspraak 1 is naar voren gekomen dat de belemmeringen, namelijk de negatieve 

berichtgevingen, buiten de wil van de merkhouder om hebben plaatsgevonden. De negatieve 

berichtgevingen zijn namelijk ontstaan door een ander bedrijf. De merkhouder heeft hier geen 

inbreng in gehad en kon de negatieve berichtgeving ook niet voorkomen. Hierdoor kan er 

gesproken worden over een belemmering buiten de wil van de merkhouder om.95 In uitspraak 4 is 

sprake van een belemmering die buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden.96 De 

uitspraak wordt verder besproken bij het onderdeel over het ondernemingsrisico. In uitspraak 5 

was er bepaald dat de belemmering gedeeltelijk buiten de wil van de merkhouder om heeft 

plaatsgevonden. Het gaat hierbij namelijk om de tweede belemmering die wordt aangevoerd. De 

eerdere procedures tot nietigverklaring en vervallenverklaring vond buiten de wil van de 

merkhouder om plaats.97  

 

4.3.2. Niet buiten de wil van de merkhouder om: 

In uitspraak 2, uit bijlage 2, is er bepaald dat er sprake is van een belemmering die niet buiten de 

wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. De merkhouder was namelijk al eerder gestopt 

met het gebruik van het merk en is verder gegaan onder een andere merk. Het niet gebruiken van 

het merk is hierdoor de keus geweest van de merkhouder. Er kan hierdoor geen sprake zijn van 

een belemmering die buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. In uitspraak 3, 

uit bijlage 2, was er tevens sprake van een belemmering die niet buiten de wil van de merkhouder 

om heeft plaatsgevonden. Dit wordt echter verder besproken bij het onderdeel over het 

ondernemingsrisico. In uitspraak 5 is er gedeeltelijk bepaald dat er sprake was van een 

belemmering die niet buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. De eerste 

belemmering van uitspraak 5 heeft namelijk betrekking op regelgeving die bestond voordat het 

merk werd ingeschreven. De merkhouder wist of had moeten weten dat de regelgeving bestond en 

heeft toch de keuze gemaakt om het merk in te schrijven voor die waren. De regelgeving kan dan 

ook niet gezien worden als een belemmering buiten de wil van de merkhouder om.98  

 

                                       
95 Bijlage 2, uitspraaknr. 1. 
96 Bijlage 2, uitspraaknr. 4. 
97 Bijlage 2, uitspraaknr. 5. 
98 Bijlage 2, uitspraaknr. 5. 
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4.3.3. Ondernemingsrisico: 

In uitspraak 3 is er bepaald dat er sprake was van een belemmering die niet buiten de wil van de 

merkhouder om heeft plaatsgevonden. Dit heeft te maken met het feit dat een faillietverklaring van 

een onderneming behoort tot het risico van het ondernemerschap. Wanneer iemand kiest voor het 

ondernemerschap kiest diegene ook voor de bijbehorende risico’s.99 In uitspraak 4 is er gekeken 

naar het ondernemingsrisico van een bedrijf. In dit geval is er bepaald dat de belemmering het 

normale ondernemingsrisico overstijgt. De nieuwe regelgeving heeft namelijk grote veranderingen 

met zich mee gebracht die niet vallen onder het ondernemingsrisico van een bedrijf. De 

belemmering heeft dan ook buiten de wil van de merkhouder om plaatsgevonden.100  

 

4.3.4. Conclusie: 

Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat er bij de bepaling van de wil van 

de merkhouder rekening wordt gehouden met het feit of de belemmering valt onder het 

ondernemingsrisico dat bij het ondernemerschap hoort. Wanneer iemand kiest voor het 

ondernemerschap moet diegene namelijk ook rekening houden met de risico’s die daarbij horen. 

Per situatie kan er gekeken worden of de belemmering behoort tot de bijbehorende risico’s van een 

onderneming. Wanneer dit het geval is, wordt er bepaald dat de belemmering niet buiten de wil 

van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. In het volgende hoofdstuk worden de conclusies 

weergeven, op grond van de besproken resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
99 Bijlage 2, uitspraaknr. 3. 
100 Bijlage 2, uitspraaknr. 4. 
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Hoofdstuk 5, Conclusie 
 

Indien een cliënt het verval van zijn merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE wilt 

tegenhouden, dient de cliënt te bewijzen dat het merk normaal is gebruikt of dat er een geldige 

reden is voor niet normaal gebruik. Om een juiste inschatting te kunnen maken van de beoordeling 

van de rechter, is het belangrijk dat de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de 

bepaling van normaal gebruik en het hebben van een geldige reden, bekend zijn. Deze feiten en 

omstandigheden zijn van belang voor de beantwoording van de centrale vraag, namelijk: “Wat kan 

AZ Advocaten haar cliënten adviseren met betrekking tot de feiten en omstandigheden die van 

belang zijn voor de bepaling of er sprake is van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 

lid 2 sub a BVIE blijkens regelgeving, literatuur en jurisprudentieonderzoek?”. 

Uit het eerste hoofdstuk, het Juridische kader, is gebleken dat er voor de beoordeling van normaal 

gebruik gekeken moet worden naar de uitspraak Ansul/Ajax.101 In de uitspraak is namelijk 

vastgelegd dat er voor de beoordeling van normaal gebruik gekeken moet worden naar: 

gerechtvaardigde gebruiken, de aard van de waren of diensten, de kenmerken van de betrokken 

markt en tot slot de omvang en frequentie van het gebruik. Deze theorie is gekoppeld aan het 

jurisprudentieonderzoek, aangezien deze punten gebruikt zijn als criteria waar elke uitspraak aan 

getoetst is. Hierdoor is gebleken welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de 

beoordeling van normaal gebruik.  

Wanneer AZ Advocaten wil aantonen dat er sprake is van normaal gebruik, dient er eerst gekeken 

te worden of er sprake is van gerechtvaardigde gebruiken. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat 

er wordt aangevoerd dat er sprake is van normaal gebruik zonder dat dit gaat om bijzondere 

gerechtvaardigde gebruiken. Vervolgens dient er gekeken te worden naar de aard van de waren en 

diensten. De waren en diensten moeten duidelijk in kaart zijn gebracht zodat het duidelijk is voor 

welke klassen het merk staat inschreven. Voor die klassen moet er namelijk bewezen worden dat 

er sprake is van normaal gebruik. Voorts dient er gekeken te worden naar de kenmerken van de 

markt. Hierbij wordt er gelet op de grootte van het bedrijf en de markt, of het merk niet wordt 

gebruikt als handelsnaam en of er sprake is van verschillende soorten merken. Deze feiten en 

omstandigheden zijn van belang om de kenmerken van de markt in kaart te brengen. Tot slot 

wordt er gekeken naar de omvang en frequentie van het gebruik van het merk. Hierbij wordt gelet 

op of het merk is gebruikt in gewijzigde vorm, of er voorbereidingshandelingen voor het gebruik 

van het merk voorkomen, de hoeveelheid facturen met betrekking tot het merk, het gebruik van 

websites en webshops, foto’s van het merkgebruik, verklaringen van mensen omtrent het 

merkgebruik en de situatie waarbij niet normaal gebruik niet wordt betwist door de merkhouder. 

Op grond van deze feiten en omstandigheden kan er bepaald worden wat de omvang en frequentie 

is van het gebruik van het merk. Wanneer AZ Advocaten wil aanvoeren dat er sprake is van 

normaal gebruik, is het dus van belang om rekening te houden met deze feiten en 

omstandigheden.  

                                       
101 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax). 
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In het eerste hoofdstuk, het Juridische kader, is tevens gebleken dat voor de beoordeling van het 

hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk er gekeken moet worden 

naar de uitspraak Armin Häupl/Lidl.102  In deze uitspraak wordt aangegeven hoe het hebben van 

een geldige reden wordt beoordeeld. Voor de beoordeling van het hebben van een geldige reden 

moet namelijk gekeken worden naar: een rechtstreeks verband tussen de belemmering en het 

merk, of het merkgebruik onredelijk of onmogelijk wordt gemaakt en tot slot of de belemmering 

buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om cumulatieve 

voorwaarden. Alle drie de voorwaarden moeten namelijk voldaan zijn voordat er sprake kan zijn 

van het hebben van een geldige reden. Dit zijn tevens de criteria geweest waar de uitspraken aan 

zijn getoetst om in kaart te brengen welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de 

beoordeling van het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk.  

Wanneer AZ Advocaten wil aanvoeren dat er sprake is van een geldige reden voor niet normaal 

gebruik van een merk, dient er eerst gekeken te worden of er sprake is van een belemmering die 

rechtstreeks verband houdt met het merk. Hierbij komt het meest voor dat de belemmering 

ontstaat door nieuwe regelgeving die betrekking heeft op de producten van het merk. Indien het 

echter gaat om een belemmering die is ontstaan door een ander bedrijf, moet er gelet worden of er 

wel sprake is van overeenstemming tussen de bedrijven. Vervolgens moet er gekeken worden naar 

het feit of de belemmering ervoor zorgt dat het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk 

gemaakt wordt. Op grond van het onderzoek kan er geconcludeerd worden dat er meestal wordt 

aangevoerd dat er sprake is van een belemmering die het gebruik van het merk onredelijk maakt. 

Zoals in de vorige alinea is aangegeven, zorgt nieuwe regelgeving meestal voor een belemmering. 

Bij dit criterium wordt gekeken of er geen sprake was van een voorbereidingsperiode of een 

overgangsregeling. Dit is van belang voor de bepaling of het gebruik van het merk inderdaad 

onredelijk/onmogelijk gemaakt is. De voorbereidingsperiode of een overgangsregeling is ook van 

belang voor de bepaling of er gevergd kan worden van de onderneming om zijn 

ondernemingsstrategie te wijzigen. Wanneer er wordt aangevoerd dat oudere regelgeving een 

belemmering is, kan er niet gesproken worden van een belemmering die het gebruik van het merk 

onredelijk/onmogelijk maakt. Dit komt omdat de regelgeving al bestond op het moment dat het 

merk werd ingeschreven. Er kan dan ook gevergd worden dat de ondernemingsstrategie aangepast 

wordt aangezien de onderneming op de hoogte was van de regelgeving. Tevens is uit het 

onderzoek gebleken dat meerdere procedures tegen het merk niet gezien kunnen worden als een 

belemmering die het gebruik van het merk onredelijk/onmogelijk maakt. Vervolgens is ook 

gebleken dat een belemmering niet kan leiden tot onmogelijk of onredelijk gebruik van het merk 

wanneer het gaat om een belemmering die al bekend was voordat het merk werd ingeschreven. 

Tot slot moet er gekeken worden of de belemmering buiten de wil van de merkhouder om heeft 

plaatsgevonden. Er wordt hierbij gelet op het feit of de belemmering behoort tot het 

ondernemingsrisico. Wanneer een belemmering behoort tot het ondernemingsrisico kan er niet 

gesproken worden van een belemmering buiten de wil van de merkhouder om.  

 

                                       
102 HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (Armin Häupl/Lidl). 
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Het doel van dit onderzoek was AZ Advocaten adviseren, zodat cliënten beter geadviseerd kunnen 

worden over de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling van het verval van 

een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. In het onderzoek is hierbij een splitsing 

gemaakt tussen het normaal gebruik van een merk en het hebben van een geldige reden voor niet 

normaal gebruik van een merk. Beide zijn belangrijk voor de bepaling van het verval van een merk 

op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.  

Het onderzoek heeft gezorgd voor meer duidelijkheid met betrekking tot de toetsing van normaal 

gebruik en de toetsing van het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik. Door het 

onderzoek is er namelijk in kaart gebracht welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de 

beoordeling van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, waardoor 

tevens de centrale vraag is beantwoord. Dit zorgt ervoor dat het advocatenkantoor beter kan 

inschatten of een zaak een kans van slagen heeft, aangezien de situaties van de cliënten nu 

vergeleken kunnen worden met de uitkomsten van dit onderzoek. Het onderzoek is dan ook 

bruikbaar binnen situaties waar twijfel bestaat over het normaal gebruik van een merk en de 

situaties waar aangevoerd wordt dat de merkhouder een geldige reden heeft voor het niet normaal 

gebruiken van een merk. Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen er aanbevelingen gedaan 

worden aan het advocatenkantoor. Dit wordt in het volgende hoofdstuk besproken.  
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Hoofdstuk 6, Aanbevelingen 

 

Uit de resultaten en conclusies van het onderzoek blijkt welke feiten en omstandigheden van 

belang zijn bij de bepaling van normaal gebruik van een merk en het hebben van een geldige 

reden voor niet normaal gebruik. Deze feiten en omstandigheden zijn schematisch weergeven in 

bijlage 5. Dit is van belang voor de beantwoording van de centrale vraag, namelijk: “Wat kan AZ 

Advocaten haar cliënten adviseren met betrekking tot de feiten en omstandigheden die van belang 

zijn voor de bepaling of er sprake is van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 

sub a BVIE blijkens regelgeving, literatuur en jurisprudentieonderzoek?”. Nu de centrale vraag is 

beantwoord, kunnen er een aantal aanbevelingen gedaan worden aan AZ Advocaten.  

Wanneer een cliënt een zaak heeft die betrekking heeft op het verval van een merk op grond van 

artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE kan de cliënt op de hoogte gesteld worden van de feiten en 

omstandigheden waarnaar gekeken wordt bij de beoordeling van normaal gebruik of het hebben 

van een geldige reden voor niet normaal gebruik. Dit zijn tevens de punten die worden beschreven 

in het Ansul/Ajax arrest en het Armin Häupl/Lidl arrest.103 Vervolgens kunnen de punten 

afzonderlijk besproken worden met de cliënt. De feiten en omstandigheden die door middel van dit 

onderzoek in kaart zijn gebracht, zijn namelijk van belang voor de beoordeling van die punten. 

Hierdoor weet de cliënt van te voren wat aangevoerd dient te worden en waar de rechter rekening 

mee houdt. 

De feiten en omstandigheden die door middel van dit onderzoek in kaart zijn gebracht, kunnen 

gebruikt worden om ze te vergelijken met de situaties van de cliënten. De feiten en 

omstandigheden zijn niet alleen van belang wanneer het verval wordt ingeroepen van het merk 

van de cliënt, het is namelijk ook van belang wanneer de cliënt het verval wil inroepen van een 

ander merk. Door middel van de in kaart gebrachte feiten en omstandigheden per topic kan de 

slagingskans van de zaak bepaald worden en kan de cliënt hiervan op de hoogte gesteld worden.  

Tevens adviseer ik het advocatenkantoor om de cliënten op de hoogte te stellen van het feit dat 

het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk niet vaak voorkomt. De 

situaties van cliënten kunnen vergeleken worden met de uitkomsten van dit onderzoek met 

betrekking tot het hebben van een geldige reden. Het is van belang om cliënten hiervan op de 

hoogte te stellen zodat ze weten wat ze kunnen verwachten binnen hun zaak.  

Tot slot adviseer ik het advocatenkantoor om jurisprudentie te blijven lezen over het verval van 

een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, zodat het advocatenkantoor op die manier 

steeds meer in kaart kan brengen welke feiten en omstandigheden zorgen voor het verval en welke 

niet. Door het bijhouden van jurisprudentie blijft het advocatenkantoor op de hoogte van de 

belangrijke feiten en omstandigheden.  

                                       
103 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax); HvJ EG 14 juni 2007, C-

246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (Armin Häupl/Lidl). 
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Bijlage 1: Legenda en schematische weergave normaal 

gebruik van een merk. 
 

Wel normaal gebruik van een merk:  

Uitspraak 1: Rb Almelo 8 februari 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BV3879.                                             

Uitspraak 2: Rb Den Haag 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:15035.                                  

Uitspraak 3: Rb Overijssel 25 juni 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:3547.                                                                

Uitspraak 4: Rb Den Haag 18 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2856.                     

Uitspraak 5: Rb Overijssel 11 februari 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:800.  

                                                          

Geen normaal gebruik van een merk: 

Uitspraak 6: Rb ’s-Hertogenbosch 18 april 2007, ECLI:NL:RBSHE:2007:BA3149.                          

Uitspraak 7: Rb Rotterdam 4 september 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7817.                                

Uitspraak 8: Rb Midden-Nederland 21 oktober 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7424.                         

Uitspraak 9: Rb Den Haag 15 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8304.                                         

Uitspraak 10: Rb Breda 6 april 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1346.                                     

Uitspraak 11: Rb Arnhem19 december 2012, ELCI:NL:RBARN:2012:BZ0486.    

 

Gedeeltelijk wel/geen normaal gebruik van een merk: 

Uitspraak 12: Rb Noord-Holland 11 februari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:7078.                 

Uitspraak 13: Rb Den haag 26 maart 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:5268.                   

Uitspraak 14: Rb Rotterdam 17 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4494.                                                                   

Uitspraak 15: Rb Amsterdam 8 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1259.  

 

Uitleg topics: 

In dit jurisprudentieonderzoek zijn topics gebruikt die afkomstig zijn uit het Ansul/Ajax arrest. In 

het Ansul/Ajax arrest is omschreven naar welke punten gekeken wordt bij de beoordeling van 

normaal gebruik van een merk.104 Deze punten zijn gebruikt als topics om zo in kaart te brengen 

welke feiten en omstandigheden van belang zijn bij de beoordeling van deze topics. Bij de 

beoordeling van de uitspraken is er gelet op de relevante periode. Dit is de periode waarbinnen 

wordt beoordeeld of er sprake is van wel of geen normaal gebruik van het merk. 

 

                                       
104 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax).  
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Bijlage 2: Legenda en schematische weergave geldige reden 

voor niet normaal gebruik van een merk. 
 

 

Er is gebruik gemaakt van de volgende vijf uitspraken:  

- Uitspraak 1: GH Amsterdam 6 maart 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BC6546. 

- Uitspraak 2: Rb Rotterdam 9 december 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL1466. 

- Uitspraak 3: Rb Dordrecht 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517.  

- Uitspraak 4: GH Amsterdam 23 november 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BU3839. Dit is een 

tussen-uitspraak geweest. De uitspraak die erbij hoort is: GH Amsterdam 18 oktober 2011, 

ECLI:NL:GHAMS:2011:BU3840. 

- Uitspraak 5: GH Den Haag 19 december 2017, IEF 17383. 

 

Uitleg topics:  

 In dit jurisprudentieonderzoek zijn topics gebruikt die afkomstig zijn uit het Armin 

Häupl/Lidl arrest. In dit arrest is omschreven hoe het hebben van een geldige reden voor 

niet normaal gebruik van een merk wordt beoordeeld.105 Door het gebruik van de topics is 

er in kaart gebracht welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de beoordeling 

van de topics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
105 HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (Armin Häupl/Lidl). 
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Bijlage 3: Schematische weergave beoordeling normaal 

gebruik. (Hoofdstuk: Het juridisch kader) 

 

 

Uitspraken Feiten en omstandigheden die van belang 

zijn bij de bepaling van wel of geen 

normaal gebruik van een merk 

Uitspraak 1: Ansul/Ajax106  Het merk wordt gebruikt om voor de 

gemerkte waren of diensten een afzet 

te vinden of te behouden (met 

uitsluiting van symbolisch gebruik). 

 Er moet rekening worden gehouden met 

alle feiten en omstandigheden aan de 

hand waarvan kan worden vastgesteld 

dat de commerciële exploitatie ervan 

reëel is. Hierbij moet gedacht worden 

aan: 

-  Gebruiken die gerechtvaardigd worden 

om de marktaandelen te behouden of te 

verkrijgen. 

- De aard van de waren of diensten. 

- De kenmerken van de markt. 

- De omvang van de markt en de 

frequentie van het gebruik van een 

merk. 

Uitspraak 2: La Mer/Goemar107   Minimaal gebruik van een merk kan 

normaal gebruik opleveren (onderdeel 

van de frequentie van het gebruik van 

een merk). 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
106 HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax).  
107 HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer/Goemar). 
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Bijlage 4: Schematische weergave beoordeling geldige reden 

voor niet normaal gebruik van een merk. (Hoofdstuk: Het 

juridisch kader)  
 

 

 

Uitspraak Feiten en omstandigheden die van belang 

zijn bij de bepaling of er sprake is van het 

hebben van een geldige reden voor niet 

normaal gebruik van een merk 

Uitspraak Haupl/Lidl 108 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Belemmeringen die rechtstreeks 

verband houden met het merk.  

 Belemmeringen die het gebruik van een 

merk onmogelijk maken. 

Of 

Belemmeringen die het gebruik van een 

merk onredelijk maken. 

 De belemmeringen moeten zich 

voordoen buiten de wil van de 

merkhouder om.  

 

 

 

  

                                       
108 HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (Armin Häupl/Lidl). 
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Bijlage 5: Schematische weergave van de feiten en 

omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van 

het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a 

BVIE.  

 

 

 

 

 



63 
 

Bijlage 6:  Uitspraak 5 die is gebruikt in bijlage 2. 
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