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Stand van zaken:

Gebruik merk concurrent in vergelijkende reclame
e art. 5, lid 1 en 2 MerkenRI.?
— gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken in het
economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of
diensten

e art. 5, lid 5 MerkenRI.?

— gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten
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Kwalificatie is bepalend voor

» de mogelijkheden tot optreden o.g.v. het merkenrecht
- art. 5, lid 5 RIl. MerkenRlI.: optionele bepaling
- art. 5, lid 1 MerkenRI.: niet optionele bepaling

(lid 2 overigens weer wel)

* de omstandigheden waaronder kan worden opgetreden.
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Hvd EG: O2

“Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt
van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van
een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of
diensten aan te duiden, komt [...] neer op een gebruik voor de
waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van art. 5
leden 1 en 2 Richtliin 89/104/EEG.”
(rov. 36)
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HvJd EG: O2

“Teneinde de bescherming van de ingeschreven merken te
verzoenen met het gebruik van vergelijkende reclame, dienen art. 5
leden 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG en art. 3 bis lid 1 Richtlijn
84/450/EG bhijgevolg aldus te worden uitgelegd, dat de houder van
een ingeschreven merk niet gerechtigd is een derde het gebruik
van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, te
verbieden in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in art. 3 bis
lid 1 Richtlijn 84/450/EG*, genoemde voorwaarden voor
geoorloofdheid.”

(rov. 45)

*RI. 84/450 als gewijzigd door RI. 97/55, inmiddels vervangen door RI. 2006/114
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Verwarring sub b

Merkgebruik in de zin van art. 5 lid 1, sub b van de MerkenRl.

* gelijk of overeenstemmend teken
 voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten
» waardoor verwarring ontstaat bij het publiek

voldoet per definitie niet aan alle vereisten van de ReclameRl.

Verwarringwekkende vergelijkende reclame is niet geoorloofd
(art. 4, sub a en h ReclameRl.)
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Verwarring: bij wie?

« onder handelaren (art. 4, sub h ReclameRl.)

e onder consumenten (art. 4, sub a ReclameRl.)
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Artikel 5, lid 1, sub a MerkenRl.

Kan een merkhouder ook optreden tegen gebruik van zijn
merk in vergelijkende reclame op grond van artikel 5, lid 1,
sub a MerkenRI.?

Vereisten;:
* |dentiek teken

e gebruik in het economisch verkeer
 voor dezelfde waren of diensten
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Artikel 5, lid 1, sub a MerkenRl.

L'Oreal/Bellure:

Welke functies van het merk worden door artikel 5, lid 1,
sub a beschermd?

« alleen herkomstfunctie (enge interpretatie)?

* 00k andere functies, maar misschien niet allemaal
(ruime interpretatie)?

« alle functies (absolute interpretatie)?
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Artikel 5, lid 1, sub a MerkenRl.

Conclusie A-G: beantwoordt de vraag niet en concludeert slechts:

Geen bescherming tegen gebruik van het merk in vergelijkende
reclame, indien daardoor noch de herkomstfunctie, noch enige
andere functie van het merk wordt aangetast

“ook al speelt het [merk] een belangrijke rol in de reclame voor het product
van de adverteerder en stelt het deze met name in staat ongerechtvaardigd

voordeel te trekken uit de reputatie van dit merk.”

Dus: alleen bescherming indien enigerlei functie van het merk
wordt of kan worden aangetast
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Discussie, vraag |

Wanneer kan een merkhouder optreden tegen gebruik van
zijn merk in vergelijkende reclame op grond van artikel 5,
lid 1, sub a MerkenRI.?

Vereisten:

e |dentiek teken

o gebruik in het economisch verkeer
e voor dezelfde waren of diensten

Beschermde functies van het merk?
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Discussie, vraag |l

« Kan een merkhouder optreden tegen gebruik van zijn merk
In vergelijkende reclame op grond van artikel 5, lid 2*
MerkenRI.?

Vereisten:
e gebruik in het economisch verkeer
« van teken gelijk aan of overeenstemmend met bekend
merk
« zonder geldige reden
« voor niet soortgelijke waren of diensten
MAAR: ook voor soortgelijke (EHvJ, Davidoff/Gofkid)

* Optionele bepaling maar in de gehele EG geimplementeerd
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Artikel 5, lid 2 MerkenRl.

Kan een merkhouder optreden tegen gebruik van zijn merk in
vergelijkende reclame op grond van artikel 5, lid 2 MerkenRI.?

Beschermt tegen:
 afbreuk aan
- het onderscheidend vermogen
- of de reputatie van het gebruikte merk
» ongerechtvaardigd voordeel uit
- het onderscheidend vermogen
- of de reputatie van het gebruikte merk

Hoe dient “ongerechtvaardigd voordeel” te worden uitgelegd?
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RENAULT 6“

Direct een afspraak
woor een proefrit bij de
Fenaultdealer hij je

in de buurt;

Bel 0800-1898*

Tpratis
Leze actie i geldig t'm 16 mei

Of klik hier om teruggebeld
te worden

Terug naar homepage

11 maart 2009 18



Pearle feliciteert Hans Anders

met zijn 25-jarig jubileum.

Het Kirkt ok, manr het it clat Hars Anders
of 25 jnar brillan verkoopt, ia cok voor Sna
o voor sen feeatia. Het horinses ona
ernan datwij zsif ol bijna 50 jaar opticien zip,
En dat dit hesl bijzondsr i, Wart brilen
warkopan kan indersen, Masr daamanst wt-
stekinncls ooguorg bieden, mat deakundige
én gadiplomeerds opticens, dat is andsr
kosk. Mist voor niste dat wij als sensts opti-

aion in Noderland het kwalibsitsosrifoast
wan bt Keurmerkinetituut habban gekrs-
goni En mint voor rists dat i vertrousrse
in onze opticiens twmemaal grotsr s dan in
bt perscnssl van Hana Anders, zo blssk
it s ondarzoek van THSMipo. Bj Peare
Opticeena kint o dan aok abigd rekesnn op
de bests prijs én de basts kwalitsit og-
zorg, al bijne 60 jar,

Profitoor nu van de spaciale felicitatisasnbioding.
Eon leasbril op sterkis woor slechts € 39,-

Gosde opticiens van Pears.

11 maart 2009

19



Get a Mac

11 maart 2009

20



MMARKT jpg (853x1

Alleen bij Media Markt de e prijs!

DIGITAL

L

ﬁ?’/[ 2 "ﬁi

DVD # KTV + VIDEO = HIFI = COMPUTER « FOTO * CD « TELECOM = WITGOED

11 maart 2009

21



De prins op het
voordelige paard.

Dat lekker niel dusr A&
m hoeft 12 zin, bewjsc
enze Chocofourre, Heerlljke krokante chocolade-
koeken, die ook NOg &2ns &r@ woordelig ayn.

En ze Zijn per stuk verpakt, dus iedereen kan I’H
prinsheerijh genieten van zn eigen trakatis @2

11 maart 2009 22




“Ongerechtvaardigd voordeel” i.d.z.v. art. 5, lid 2 MerkenRl.

Conclusie A-G in de zaak L'Oréal/Bellure:

Bescherming o.g.v. artikel 5, lid 2 MerkenRIl. vereist:
* geen verwarring
* maar wel, dat een verband wordt gelegd tussen het
geadverteerde en het gemerkte product

Dit verband levert een voordeel op als:

“het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen
kenmerken worden overgedragen op de door het [gebruikte] merk
aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het
bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld.”
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“Ongerechtvaardigd voordeel” i.d.z.v. art. 5, lid 2 MerkenRl.

Voordeel is ongerechtvaardigd indien

* het gebruik van het merk niet op een geldige reden berust,
of, als het gebruik van het merk wel op een geldige reden berust,
« wanneer dit blijkt uit

- die reden

- alle relevante omstandigheden van het geval

A-G geeft geen catalogus van relevante omstandigheden

11 maart 2009 24



“Ongerechtvaardigd voordeel” i.d.z.v. art. 5, lid 2 MerkenRl.

Ook als ten gevolge van het gebruik van het merk

» de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie niet
wordt (of kan worden) aangetast,

« geen afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan het
onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk, en

» de verkoop van de producten onder het merk of de opbrengst
van de investeringen die in verband met dit merk worden
verricht, niet daalt

kan niet worden uitgesloten, dat sprake is van ongerechtvaardigd
voordeel

11 maart 2009 25




Discussie, vraag |l

Is “oneerlijk voordeel” in de zin van artikel 4, sub f
ReclameRIl. gelijk aan “ongerechtvaardigd voordeel” in de
zin van artikel 5, lid 2 MerkenRI.?

Art. 4, sub f ReclameRl.:

Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd

op voorwaarde dat deze:
geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid

van een merk [...]
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“Oneerlijk voordeel” i.d.z.v. art. 4, sub f ReclameRl.

Conclusie A-G in de zaak L'Oréal/Bellure:

 voordeel trekken uit de reputatie van andermans merk
vereist “associatie met overdracht van reputatie”

« of dit voordeel al dan niet oneerlijk is, moet vervolgens
worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden

van het geval

 vergelijking op zichzelf is dus niet oneerlijk
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“Oneerlijk voordeel” i.d.z.v. art. 4, sub f ReclameRl.

A-G geeft nu wel een catalogus van relevante omstandigheden:

voordelen vergelijkende reclame voor consument

bekendheid van het merk t.0.v. bekendheid van het teken van de
adverteerder

het specifieke beeld, dat consument heeft van het gemerkte product
de redenen waarom de consument het gemerkte product of het
geadverteerde product aankoopt

de noodzaak of het nut van het gebruik van het bekende merk

de wijze waarop het bekende merk wordt gebruikt, afgemeten aan
de specifieke informatiedoelstellingen van de betrokken reclame, en
de rol die de vergelijkende reclame speelt in het kader van de
handelspolitiek van de adverteerder (m.n. is de vergelijking
sporadisch of stelselmatig?)
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“Oneerlijk voordeel” i.d.z.v. art. 4, sub f ReclameRl.

A-G merkt verder op:

* de omvang van het door de adverteerder genoten
voordeel en
« de omvang van het door de houder van het bekende

merk geleden verlies als gevolg van het verlies aan
clientele

kunnen in aanmerking worden genomen, maar hebben
minder gewicht want eigen aan de aard van
vergelikende reclame
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Discussie, vraag |l

Is “oneerlijk voordeel” in de zin van artikel 4, sub f
ReclameRIl. gelijk aan “ongerechtvaardigd voordeel” in de
zin van artikel 5, lid 2 MerkenRI.?

11 maart 2009
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Discussie, vraag IV

Kan een merkhouder zich naast of in plaats van het
merkenrecht beroepen op het auteursrecht

* 0p zijn commercial?
e 0p zijn merk?

11 maart 2009
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Beemsterkaas TVC: auteursrecht op format?
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Auteursrecht op een merk?

* Merk kan een werk zijn.

* Maar kunnen beide rechten onbeperkt naast elkaar worden
uitgeoefend?

11 maart 2009
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Samenloop auteursrecht en merkenrecht

Twee benaderingen:

* “voldoende belang-model”
- handhaving auteursrechtelijke vordering moet voldoende van
merkenrechtelijk belang onderscheiden belang dienen
- zo niet, dan kan de auteursrechtelijke vordering niet worden
toegewezen, indien de merkenrechtelijke vordering is afgewezen.

* “dubbel behoren-model”

- uitoefening ene recht staat niet aan uitoefening andere recht in de weg,
tenzij een van beide regelingen uitdrukkelijk anders bepaalt.
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Samenloop: BGH 16 december 1998 (Dior/Evora)

“In de bepalingen en het stelsel van de BMW ligt niet een ontkennend
antwoord besloten op de vraag of de houder van een (beeld)merk,
indien hij tevens auteursrechthebbende is ten aanzien van dat
(beeld)merk, zich mede met een beroep op zijn auteursrecht kan
verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die hij of zijn
licentiehouder onder het merk in het verkeer heeft gebracht; dit is niet
anders indien het auteursrecht in voorkomende gevallen een
verdergaande bescherming zou bieden.”

(dubbel behoren-model)
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Samenloop: HR 6 februari 1998 (BMW/BIlok)

Hof: “BMW heeft niet gesteld welk specifiek, van haar belang bij
handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij
handhaving - bij wijze van uitzondering - van dat auteursrecht. Derhalve
moet het ervoor worden gehouden dat dit geen ander is dan het
handhaven - via het auteursrecht - van haar merkrecht. Bij deze stand
van zaken komt, nu de op merkrecht gegronde vordering is afgewezen,
ook de vordering op grond van auteursrecht niet voor toewijzing in
aanmerking.”

HR: “Op grond van een en ander is het Hof tot de slotsom gekomen dat
BMW onvoldoende belang heeft bij haar op auteursrecht gebaseerde
vorderingen. Deze gedachtengang van het Hof geeft niet blijk van een
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.”

(voldoende belang-model)
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Samenloop: HR 16 april 1999 (Bigott&Batco/Doucal)

“Ingeval een beeldmerk tevens een werk is in de zin van de
Auteursverordening, dient in beginsel ervan te worden uitgegaan
dat de gerechtigde tot het beeldmerk die tevens gerechtigd is tot
het auteursrecht, zich van de uit elk van de betrokken wettelijke
regelingen voortvioeiende beschermingsmiddelen kan bedienen,
tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel
voortvloeit.”

(dubbel behoren-model)
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Het “dubbel behoren-model” toegepast op vergelijkende
reclame

» “dubbel behoren-model”: staat reclamerecht uitdrukkelijk aan
uitoefening auteursrecht in de weg?

Uitoefening ene recht staat niet aan uitoefening andere recht in de
weg, tenzij een van beide regelingen uitdrukkelijk anders bepaalt.

* merkenrecht verzet zich niet expliciet tegen uitoefening
auteursrecht

e €én van beide regelingen betekent: het auteurs- of het
merkenrecht, niet een derde regeling, zoals reclamerecht?

11 maart 2009
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Het “dubbel behoren-model” toegepast op vergelijkende
reclame

Bovendien: voldoen aan eisen vergelijkende reclame (art. 4 ReclameRl)
staat slechts in de weg aan uitoefening van het merkenrecht, niet het
auteursrecht.

(13) Bij artikel 5 [MerkenRI.] worden de houder van een ingeschreven merk
exclusieve rechten verleend

(14) Voor een doeltreffende vergelijkende reclame kan het evenwel
noodzakelijk zijn de producten of diensten van een concurrent aan te
duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de
houder is [...]

(15) Een dergelijk gebruik van het merk [...] voor zover daarbij de in deze
richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, vormt geen inbreuk
op het exclusieve recht van die derde [...]
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Het “voldoende belang-model” toegepast op vergelijkende
reclame

» “voldoende belang-model”’: dient handhaving auteursrechtelijke
vordering voldoende van merkenrechtelijk onderscheiden belang?

11 maart 2009 43



DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

HOOGE€Nraadb
HaddK

dDVEITISING +IP
abvocaren

Debaters KLOS MOREL VOS & SCHAAP

Mr Ebba Hoogenraad
Mr Jacqueline Schaap

Voorzitter
Prof. Mr Madeleine de Cock Buning

Merk In vergelijkende reclame na O2

11 maart 2009

44



	O2
	Stand van zaken: �
	Kwalificatie is bepalend voor
	HvJ EG: O2
	HvJ EG: O2
	Verwarring sub b
	Verwarring: bij wie? �
	Artikel 5, lid 1, sub a MerkenRl.
	Artikel 5, lid 1, sub a MerkenRl. 
	Artikel 5, lid 1, sub a MerkenRl.
	Discussie, vraag I
	Discussie, vraag II
	Artikel 5, lid 2 MerkenRl.
	Get a Mac
	“Ongerechtvaardigd voordeel” i.d.z.v. art. 5, lid 2 MerkenRl.
	“Ongerechtvaardigd voordeel” i.d.z.v. art. 5, lid 2 MerkenRl.
	“Ongerechtvaardigd voordeel” i.d.z.v. art. 5, lid 2 MerkenRl. �
	Discussie, vraag III
	“Oneerlijk voordeel” i.d.z.v. art. 4, sub f ReclameRl.
	“Oneerlijk voordeel” i.d.z.v. art. 4, sub f ReclameRl.
	“Oneerlijk voordeel” i.d.z.v. art. 4, sub f ReclameRl.
	Discussie, vraag III
	Discussie, vraag IV
	Beemsterkaas TVC: auteursrecht op format?
	Auteursrecht op een merk?
	Samenloop auteursrecht en merkenrecht
	Samenloop: BGH 16 december 1998 (Dior/Evora)
	Samenloop: HR 6 februari 1998 (BMW/Blok) �
	Samenloop: HR 16 april 1999 (Bigott&Batco/Doucal) 
	Het “dubbel behoren-model” toegepast op vergelijkende reclame
	Het “dubbel behoren-model” toegepast op vergelijkende reclame
	Het “voldoende belang-model” toegepast op vergelijkende reclame

