HET BENELUX- GERECHTSHOF

in de zaak A 94/2

1. Gel et op het vonnis van de Arrondi ssenentsrechtbank te Leeuwarden van
8 septenber 1994 in de zaak rolnumrer H 136/93 van Rivel Rjwelfabriek B.V.,
gevestigd te Surhuisterveen, Nederland - verder te noenen : Rivel R jwelfabriek
- tegen Constructie- en Verkoop van CGehandi capten Voorzi eni ngen Heerenveen B. V.,
gevestigd te CQudehaske, Nederland - wverder te noemen : CVGY - waarbij
overeenkonstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut
van een Benel ux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvorm ge
Benel uxwet op de nerken (BMA worden gesteld ;

TEN AANZI EN VAN DE FEI TEN :

2. Overwegende dat de door de Rechtbank als vaststaand aangenerkte
feiten waarop zij kennelijk de door het Hof te geven uitleg toegepast wl zien,
al s vol gt kunnen worden onschreven :

(i) Voor af gaand aan haar faillissement heeft de besloten vennootschap
Rijwielfabriek Rivel B.V. - hierna aan te duiden als : Rijw elfabriek Rivel
(oud) - in het Benel uxgebied het teken RIVEL gebruikt ter onderscheiding

van door haar vervaardi gde rijw el en en onderdel en daarvan ;

(ii) Op 23 decenber 1991 heeft CVGY, w er directeur, Van Buuren, tot in
1991 in dienst was bij Rjwielfabriek R vel (oud), het wordmerk R VEL
gedeponeerd bij het Benel ux- Merkenbureau onder depotnunmer 773640, voor de
waren : fietsen (klasse 12), kleding (klasse 25) en speel goed(-fietsen),
horet rai ners (kl asse 28) ;

(iii) Op 24 decenber 1991 heeft de curator van R jw elfabriek Rivel (oud)
alle activa van de gefailleerde vennootschap verkocht aan G H van der Mi

B.V. Artikel 1 onder f van de overeenkonst luidt : "In de koop worden
begrepen alle rechten op industriéle eigendom bestaande uit octrooien,
mer krechten, handel snaam licenties e.d.". Naar het oordeel van de

Recht bank is onder de in deze bepaling genoende rechten het door artikel 4,
lid 6, onder a, BMWN bedoel de recht van de voorgebrui ker begrepen ;

(iv) O 1 januari 1992 heeft G H van der Mei B.V. haar naam gewijzigd in
Rivel Rjwelfabriek B.V. ;

(v) O 30 januari 1992 heeft Rivel Rijwielfabriek het woordnerk R VEL bij
het Benel ux- Merkenbureau gedeponeerd onder depotnumrer 775162, voor de
waren : rijw elen en sanenstel |l ende onderdel en (klasse 12) ;



3. Overwegende dat de Rechtbank de vol gende vragen van uitleg van de BMN
heeft gesteld :
1. Verzet de Benelux Merkenwet zich ertegen dat de positie van derde,

die binnen de laatste drie jaren binnen het Benel uxgebi ed een overeenstem
mend nerk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op norrmale wjze heeft
gebrui kt, als bedoeld in artikel 4, lid 6, onder a, wordt overgedragen aan
een ander ?

2. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil of de overdracht
geschi edt tezamen net de overdracht van andere activa dan wel een gehele
onder nem ng ?

3. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil of de overdracht
geschiedt in het kader van de afw kkeling van een faillissenment ?

4. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, betekent dit dan dat
degene aan wie de positie van (het Hof wvoegt in : voorgebruiker) is
overgedragen, de nietigheid van het depot kan inroepen zonder dat de
overdrager - de oorspronkelijke derde - aan het gedi ng deel neent ?

5. Maakt het voor de beantwoordi ng van vraag 4 verschil of de overdrager
nog bestaat, dan wel geliquideerd is, in staat van faillissement is
verklaard of zijn ondernem ng heeft gestaakt ?

TEN AANZI EN VAN HET VERLOOP VAN HET CGEDI NG :

4. Overwegende dat het Hof, overeenkonstig artikel 6, lid 5, van het
Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benel ux- Gerechtshof, een
door de Giffier gewaarmerkt afschrift van het vonnis van de Rechtbank heeft
gezonden aan de Mnisters van Justitie van Bel gi & Nederland en Luxenburg ;

5. Overwegende dat de partijen de gel egenheid hebben gekregen schrifte-
lijke opnerkingen te naken over de aan het Hof gestelde vragen, doch zij daarvan
geen gebrui k hebben genaakt ;

6. Overwegende dat de Advocaat-CGeneraal Th.B. ten Kate op 28 nmart 1995
schriftelijk conclusie heeft genonen ;

TEN AANZI EN VAN HET RECHT :

7. Overwegende dat de Rechtbank ervan is uitgegaan dat R jw elfabriek
Rivel (oud), indien zij nog zou hebben bestaan, op grond van artikel 4, lid 6,
BMWV de nietigheid van het door CVGV verrichte depot van het woordnerk RIVEL zou



hebben kunnen inroepen, nu Rijwi elfabriek R vel (oud) binnen drie jaar vo6r dit
depot in het Beneluxgebied het - door haar niet als merk gedeponeerde - teken
RI VEL normaal en te goeder trouw heeft gebruikt als merk voor soortgelijke waren
en CVGVY van dat gebruik op de hoogte was, zodat CVGV/ jegens Rijwielfabriek Rivel
(oud) als deposante te kwader trouw zou noeten gel den ;

8. Overwegende dat de Rechtbank net haar eerste vraag wenst te vernenen
of de BMV eraan in de weg staat dat deze aan R jwi el fabriek Rivel (oud) toeko-
nmende bevoegdheid zich tegen het depot te verzetten, ingevolge de tussen de
curator in haar faillissenent en R vel Rijw elfabriek gesloten overeenkonst op
deze | aatste overgaat ;

9. Overwegende dat geen bepaling van de BMN zich ertegen verzet dat een
gebrui ker van een - niet gedeponeerd - nerk met een ander een overeenkonst sluit
die ertoe strekt dat hij het gebruik van dat merk staakt en ernee instent dat de
opvol gende gebrui ker het gebrui k op dezel fde voet voortzet ;

10. Overwegende dat voor de beoordeling van de vraag of een depot te
kwader trouw is geschied, in de woorden van het geneenschappelijk comentaar der
Regeringen, rekening noet worden gehouden nmet alle aan het geval eigen onstan-
di gheden, en dat geen grond bestaat waarom daartoe niet ook zou behoren de
onst andi gheid dat degene die zich op de nietigheid van het depot beroept, het
nerk gebrui kt of voornenens is te gaan gebruiken op grond van een overeenkonst
als onder 9 bedoeld nmet een eerdere gebruiker die zelf aan artikel 4, lid 6,
onder a, BMN de bevoegdheid zou ontlenen op grond van zijn gebruik de nietigheid
van het depot in te roepen, maar ingevolge die overeenkonst het gebruik ten
behoeve van de opvol gende gebrui ker heeft gestaakt ;

11. Overwegende dat daarom teneinde de beschermng welke artikel 4, lid
6, onder a, BMW aan de gebrui ker van een niet gedeponeerd nerk beoogt te geven,
volledig tot haar recht te doen konen, noet worden aanvaard dat een overeenkonst
als hiervoor onder 9 bedoeld in de regel ertoe strekt dat de bevoegdheid zich op
grond van het bepaalde in artikel 4, lid 6, onder a, BMVN tegen een depot te
verzetten, in die zin overgaat op de opvol gende gebrui ker dat deze zich tegenover
de deposant nede mag beroepen op het gebrui k dat de oorspronkelijke gebrui ker van
het nmerk heeft gemmakt ;

12. Overwegende dat zulks niet in strijd is nmet enige bepaling van de
BMN net nane niet met artikel 11C BMAN wel ke bepaling, voor zover hier van
bel ang, slechts ziet op de overdracht van het uitsluitend recht op een nerk ;



13. Overwegende dat de onder 11 aanvaarde regel evenmin in strijd is net
arti kel 14B BMN maar veel eer strookt net het stel sel van deze bepaling ;

14. dat inmers ingevol ge deze bepaling in beginsel iedere bel anghebbende
de nietigheid van een te kwader trouw verricht depot kan inroepen, mts, voor
zover hier van belang, de in artikel 4, |lid 6, onder a, BMN bedoel de derde aan

het geding deelneent, nmar deze eis, die is gesteld opdat de nerkhouder niet
genoopt zou zijn zijn merk te verdedigen tegen de rechten van derden die niet in
het geding zijn, geen zin heeft en daaraan dus niet behoeft te zijn vol daan,
i ngeval deze derde ingevolge een overeenkonst als onder 9 bedoeld geen bel ang
neer bij het gebruik van het nmerk heeft ;

15. Overwegende dat geen grond bestaat voor beperking van voornelde
regel, in die zin dat de bevoegdheid zich tegen een depot te verzetten slechts
overgaat indien de overeenkonst wordt gesloten tezanen net overdracht van andere
activa of een gehele onderneming of in het kader van de afw kkeling van een
faillissenent ;

TEN AANZI EN VAN DE KOSTEN :

16. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betref-
fende de instelling en het statuut van een Benel ux-Gerechtshof de kosten noet
vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten
omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in
overeenstemming is net de wetgeving van het |and waar het bodengeschil aanhangig
is ;

17. dat vol gens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden

wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in
rekeni ng worden gebracht ;

18. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het

Hof gevallen, voor el k van beide partijen noeten worden bepaald op nihil ;

19. Cel et op de conclusie van de Advocaat-CGeneraal Th.B. ten Kate ;

20. U t spraak doende op de door de Rechtbank te Leeuwarden bij vonnis van
8 septenber 1994 gestel de vragen ;



VERKLAART VOOR RECHT :

Ten aanzien van vraag 1 :

21. De BMW verzet zich niet ertegen dat bij een overeenkonst waarbij de
gebrui ker van een - niet gedeponeerd - nerk het gebruik van dat merk staakt en
ernede instent dat de opvol gende gebrui ker het gebrui k op dezel fde voet voortzet,
tevens de aan de oorspronkelijke gebruiker ingevolge artikel 4, lid 6, onder a,
BMW t oekonmende bevoegdheid zich tegen een depot te verzetten, in die zin op de
opvol gende gebrui ker overgaat dat deze zich tegenover de deposant mede nmag
beroepen op het gebruik dat de oorspronkelijke gebruiker van het nerk heeft
genmaakt ;

Ten aanzi en van de vragen 2 en 3 :

22. Daarbij nmakt het geen verschil of die overeenkonst wordt gesloten
tezanen net de overdracht van andere activa of de gehele ondernening, dan wel in
het kader van de afw kkeling van een faillissenent ;

Ten aanzien van de vragen 4 en 5 :

23. I ndi en degene die op grond van een zodani ge overeenkonst het gebruik
van het merk voortzet, de nietigheid van een door een derde verricht depot
i nroept, behoeft hij niet de vorige gebruiker van het nmerk in het geding te
roepen, waarbij het geen verschil nmakt of de vorige gebruiker nog bestaat, dan
wel is geliquideerd, in staat van faillissenment is verklaard of zijn ondernem ng
heeft gestaakt.

Al dus gewezen door de heren O Stranard, president, S. K Mrtens,
eerste vice-president, F. Hess, tweede vice-president, P. Kayser, R Everling,
C.H Beekhuis, P. Marchal, rechters, P. Neleman en |. Verougstraete, plaatsver-
vangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gavenhage op 16 juni

1995, door de heer S. K Martens, voornoend, in aanwezigheid van de heren Th.B.
ten Kate, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnenend hoofdgriffier.

C. DEJONGE S. K MARTENS



