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I. Inteiding 

In een vonnis van 17 jamiari 1977 verzocht de Rechtbank van Koophandel 

van Brussel ons Hof te antwoorden op twee vragen van uitleg van de 

Eenvormige Beneluxwet inzake de Warermerken. 

Slechts op 15 februari 1977 echter werd dit vonnis aan het Hof overgelegd 

door de hoofdgriffier van voornoemde Rechtbank van Koophandel. 

De twee vragen 

eerste vraag : 

tweede vraag : 

luiden als volgt : 

"Is een handhavingsdepot te kwader trouw verricht, in de 

zin van artikel 30, lid 1,in fine, van de Eenvormige 

Beneluxwet op de Warenmerken, wanneer de depothouder 

uit een naar de vorm regelmatig Belgisch depot verkregen 

rechten inroept, terwijl dit depot op grond van artikel 16, 

lid 2, van de Belgische wet van 1 april 1879 voor nietig- 

verklaring vatbaar is, wegens kwade trouw, die voortvloeit 

uit de wetenschap van een eerder gebruik door een derde van 

een soortgelijk merk ?" 

"Als op die vraag bevestigend wordt geantwoord, kan dan 

de eerdere gebruiker een vordering tot nietigverklaring 

van het handhavingsdepot instellen, terwijl hij heeft nage- 

laten zijn eigen rechten door middel van een handhavings- 

depot in stand te houden en hij alleen een nieuw Benelux- 

depot heeft verricht, zonder daarbij verkregen rechten 

in te roepen ?"



Normaal zou de tweede vraag védr de eerste moeten worden beantwoord. 

Indien het Hof immers zou antwoorden dat de in vraag 2 bedoelde gebruiker 

niet het recht heeft de nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van het 

bedoelde handhavingsdepot te vorderen, zou het niet meer van belang zijn 

na te gaan wanneer er sprake is van kwade trouw in de zin van artikel 30 

van de Eenvormige wet : het doet er inderdaad dan niet toe of er goede 

dan wel kwade trouw is wanneer het, zoals in casu (verondersteld antwoord 

op de tweede vraag), een vraag betreft die uitgaat van de in de tweede 

vraag van de Rechtbank bedoelde gebruiker, want er zouden in ieder geval 

geen termen of mogelijkheid aanwezig zijn de nietigverklaring te vorderen. 

Hoe dan ook, de Rechtbank stelt deze vragen anders : allereerst vraagt 

zij te preciseren wat kwade trouw is in de zin van artikel 30 van de 

Eenvormige wet en pas daarna of, in het geval dat kwade trouw aanwezig is 

en in de hypothese die zij vooropstelt, de in de tweede vraag bedoelde 

gebruiker al dan niet daar een beroep op kan doen. Laten we de vragen 

behandelen in de door de Rechtbank voorgestelde volgorde, hoewel deze 

weinig logisch is. 

Ik kan dit des te gemakkelijker voorstellen, amdat ik van mening ben, dat 

de tweede vraag bevestigend moet worden beantwoord en bijgevolg ook een 

antwoord moet worden gegeven op de eerste vraag. 

Er is geen enkel bezwaar an met de eerste vraag te beginnen en laten we 

dan ook deze als eerste onderzoeken, conform het voorstel van de Rechtbank 

van Koophandel. 

Maar eerst en vooral : waar gaat het om ? 

Een vraag van uitleg die aan het Hof wordt voorgelegd, dient ongetwijfeld 

een antwoord te krijgen, dat geldig zal zijn voor alle identieke gevallen 

en dat is de reden waaran er vaak wordt gezegd, dat het gegeven antwoord 

abstract moet zijn. Dit neemt echter niet weg, dat het gaat om een vraag 

van uitleg, die naar aanleiding van een welbepaald geval naar voren kwam. 

Het is dus noodzakelijk na te gaan hoe de casus positie is, wil men pre- 

cies overzien welke vraag van uitleg wordt gesteld en zodoende een antwoord 

kunnen geven, dat voor de nationale rechter die ons raadpleegt dienstig 

zal zijn.



Uit het vonnis van de Rechtbank van Koophandel blijken volgende feiten. 

1°) Met betrekking tot de door partijen verrichte depots van warermerken 

a) Depot van de Naamloze Vennootschap Dejaiffe-Du Bois 

i) Een depot van 11 oktober 1966 ter griffie van de Rechtbank van 

eerste aanleg te Charleroi van het merk "la Vache bleue" waarop 

de op een witte achtergrond in het blauwe gedrukte benaming 

"la Vache bleue" voorkamt boven een koe in een weide-landschap. 

ii) Een Benelux handhavingsdepot van 31 december 1971 van hetzelfde 

merk, verwijzende naar het bovengenoemde depot, met een beroep 

op een gebruik sinds 1966. 

b) Depot van de Naamloze Vennootschap Préval 

i) Een Frans depot van 28 april 1975 bij het "Institut national 

de la Propriété industrielle" van het merk camembert Isigny 

(demi-~camembert) waarbij de volgende kleur wordt vermeld : 

"de rand van het etiket is goudkleurig met daarop een tekst in 

het wit met blauwe reliéfrand. De koe is donkerblauw en wit op een 

lichtblauwe en witte achtergrond. De centrale tekst is donker- 

blauw. De binnenrand is donkerblauw" 

ii) Een Frans depot op dezelfde dag voor hele camemberts 

iii) Twee Beneluxdepots op 2 juni 1975 van het merk "demi-camembert 

Isigny vache bleue" en "camembert Isigny vache bleue" 

iiii) Twee internationale depots van hetzelfde merk op 15 december 1975 

iiiii) Depot verricht op 6 mei 1939 door de "Société Union laitiére des 

fermiers d'Isigny” en vernieuwing daarvan in 1959. De N.V. Préval 

beweert de rechtsopvolger te zijn van deze Union laitiére. 

2°) Welke zijn de vorderingen of aanspraken van de gedingvoerende partijen ? 

a) De Naamloze Vennootschap Dejaiffe-Du Bois vordert :
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ii) 

iii) 

iiii) 

dat het de N.V. Préval wordt verboden nog langer gebruik 

te maken van de bestanddelen van het merk en het etiket "la 

vache bleue", meer in het bijzonder de afbeelding van een 

blauwe koe op een witte achtergrond 

dat de N.V. Préval wordt veroordeeld tot het betalen van 

1 miljoen frank schadevergoeding 

dat het vonnis waarin de N.V. Préval wordt veroordeeld in 

5 Belgische bladen wordt gepubliceerd 

dat de door de N.V. Préval verrichte Beneluxdepots worden 

nietigverklaard. 

b) Tegenvorderingen van de Naamloze Vennootschap Préval 

i) 

ii) 

iii) 

LiL) 

de ter griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi 

gedeponeerde merken evenals het door de Naamloze Vennootschap 

Dejaiffe-Du Bois verrichte Benelux-depot nietigverklaren 

voor recht verklaren, dat de N.V. Dejaiffe-Du Bois het etiket 

met het merk van de N.V. Préval heeft nagemaakt 

de N.V. Dejaiffe-Du Bois veroordelen tot het betalen van 

1 miljoen frank schadevergoeding 

voor recht verklaren, dat de N.V. Dejaiffe-Du Bois voortaan 

geen gebruik meer zal mogen maken van de bestanddelen van het 

merk en het etiket van de N.V. Préval, met name de afbeelding 

van een blauwe koe op een witte achtergrond 

de N.V. Préval toelaten het vonnis in 5 Belgische bladen te 

doen publiceren. 

c) Vorderingen van de Naamloze Vennootschap De Keijzer, van de Heer 

De Keijzer en de Naamloze Vennootschap Dejaiffe-Du Bois, gericht 

tegen de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois 

i) 

Er wordt gevorderd : 

dat de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois in de zaak tussenkamen en 

partij kiezen voor de Naamloze Vennootschap Dejaiffe-Du Bois



ii) dat indien de tegenvorderingen van de N.V. Préval geheel of 

gedeeltelijk worden toegewezen : 

de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois zouden worden veroordeeld tot 

het betalen aan de N.V. Dejaiffe-Du Bois van elke som die deze 

schuldig zou zijn aan de N.V. Préval 

de genoemde echtgenoten zouden worden veroordeeld tot het 

betalen van 25 miljoen frank schadevergoeding. 

3°) Betwistingen tussen partijen die de Rechtbank van Koophandel er toe 

hebben gebracht ons vragen van uitleg voor te leggen 

Deze betwistingen - en de vaststellingen van de Rechtbank terzake - 

moeten hier worden anschreven am nuttige antwoorden op de voorge- 

legde vragen te kunnen geven. 

A. a) De N.V. Préval heeft gesteld : 

1° dat het door de N.V. Dejaiffe-Du Bois ingeroepen merk 

onderscheidend vermogen mist. Daarop antwoordt de Rechtbank 

in wezen 

i) 

ii) 

dat het erop aankomt te bepalen of de als merk opge@iste 

afbeelding geschikt is an de voorwerpen waarop het merk 

betrekking heeft te identificeren 

dat indien de N.V. Préval dit onderscheidende vermogen wil 

aanvechten op grond van het “ontbreken van nieuwheid", 

2ij zich op wettelijke of internationale eerdere inschrij- 

vingen moet beroepen; d.w.z. eerder gedeponeerde overeen- 

stemmende Beneluxmerken m.b.t. waren die gelijk of soort- 

gelijk zijn aan de produkten waarvoor het betwiste merk 

wordt gevoerd (art. 3 en 4, 4° van de Eenvormige wet) en 

vervolgens dient zij de houder van het eerdere merk in het 

geding te betrekken (art. 14 B van de Eenvormige wet). 

i)) heeft betrekking op het bestaan van het merk- 

recht zowel voor als na de inwerkingtreding van 

de Eenvormige wet.



Het tweede antwoord (bovenvermelde ii)) heeft 

betrekking op de geldigheid van een gewoon Benelux- 

depot, los van elke geldigheid van het inroepen van 

een verkregen recht, zoals voorzien in artikel 30 

van de Eenvormige wet. 

Dit alles heeft niets te maken met het in artikel 30 

bedoelde begrip kwade trouw. 

b) De N.V. Préval en de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois bepleiten dat 

c) 

er geen enkele verwarring bestaat tussen de merken (in het bijzon- 

der tussen de etiketten van deze vennootschap enerzijds en van de 

N.V. Dejaiffe-Du Bois anderzijds). 

Harerzijds is de Rechtbank van mening .."dat het duidelijk blijkt 

dat tussen beide in het geding zijnde merken een verwarringsrisico 

bestaat". 

Opmerkingen : Deze betwisting en deze beoordeling van de recht- 

bank hebben uitsluitend betrekking op het bestaan 

van de respectievelijke merkenrechten, maar nog steeds 

niet op het begrip kwade trouw in de zin van artikel 30. 

De N.V. Préval betoogt dat het door de N.V. Dejaiffe~Du Bois 

op 11 oktober 1966 te Charleroi verrichte depot (waarnaar het hand- 

havingsdepot verwijst) te kwader trouw werd gedaan . ... amdat zij 

wist dat de hoofdbestanddelen van het merk dat zij deponeerde reeds 

in gebruik waren genanen en gedeponeerd door de N.V. Préval of 

haar rechtverkrijgenden. Daaruit wordt afgeleid dat het Benelux 

handhavingsdepot. dus ook te "kwader trouw" is verricht. 

Het vonnis stelt vast "dat de N.V. Préval ten genoegen van recht 

aantoont dat zi} het betwiste etiket gebruikte védér het depot 

in 1966 van de N.V. Dejaiffe-Du Bois, en dat deze laatste op de 

hoogte was van dat gebruik". 

Opmerkingen : 

i) Uit deze door de Rechtbank genoemle anstandigheid kan, maar niet 

noodzakelijkerwijze moet, de kwade trouw van de N.V. Dejaiffe- 

Du Bois worden afgeleid, die de geldigheid van het Belgische depot 

van 1966 kan aantasten.



T.~ 

De N.V. Dejaiffe-Du Bois kon met name te goeder trouw aannemen dat 

het merk verschillend was en dat geen gevaar voor verwarring bestond. 

Maar dit houdt verband met de interpretatie van de Belgische wet. 

ii) De kwade trouw, in de zin van artikel 16 van de Belgische wet, 

bij het Belgische depot van 1966 heeft niet noodzakelijkerwijze 

het niet~bestaan van een verkregen merkrecht, dat het onderwerp 

uitmaakte van dit depot, ten gevolge bij het verrichten van het 

Benelux handhavingsdepot. Immers, het eerdere gebruik door een 

derde, waarvan men de kwade trouw op het ogenblik van het Belgische 

depot heeft afgeleid of kon afleiden, kan echter niet verhinderen 

dat later dezelfde deposant, op grond van een kennelijk gebruik 

van het merk door hemzelf - gebruik dat de genoemde derde niet 

meer had kunnen benadelen (waarvan de exploitatie en de commer- 

ciéle rechten eventueel verdwenen zouden zijn) -, het recht op het 

merk verwerft en aldus een verkregen recht bezit op het ogenblik 

van het Benelux handhavingsdepot. Een dergelijke hypothese is 

misschien vrij uitzonderlijk, maar daaruit vloeit voor dat men 

uit de enkele omstandigheid dat er kwade trouw was op het ogenblik 

van het nationale (in dit geval Belgische)depot niet mag afleiden 

dat er geen verkregen recht bestond op het ogenblik van het Benelux 

handhavingsdepot, en vooral ook niet dat de Benelux-deposant wist 

of behoorde te weten dat zijn recht niet bestond. We mogen overigens 

niet vergeten dat in het Belgische recht - van védér de Eenvormige 

wet - het niet het depot was dat het merkrecht deed ontstaan, maar 

wel het kennelijk gebruik. 

B. De N.V. Dejaiffe-Du Bois voerde voor de Rechtbank van Koophandel aan 

dat er geen eerder gebruik was door de N.V. Préval, en dus geen kwade 

trouw in de zin van artikel 16 van de Belgische wet amdat de echtgenoten 

Dejaiffe-Du Bois, in wier rechten zij opvolgt, een rechtmatig gebruik van 

het merk hebben gemaakt sinds 1930 - dus geruime tijd védér Préval. 

Het vonnis antwoordt dat bij het depot van 1966 de N.V. Dejaiffe-Du Bois 

zelf "gebruik sinds 1966" heeft opgegeven en "dat men niet op een betere 

wijze kon erkennen dat het gebruik van het aangevochten merk geenszins 

dateert uit de beweerde periode, maar wel samenvalt met het depot van 

1966".



In_ het bijzonder m.b.t. de tweede vraag 

Het vonnis stelt vast dat de N.V. Dejaiffe-Du Bois inroept dat daar 

de N.V. Préval zelf geen Benelux handhavingsdepot heeft verricht 

(artikel 30),zij definitief elk verkregen recht heeft verloren en 

dus "geen belanghebbende en niet ontvankelijk is om het handhavings- 

depot van de N.V. Dejaiffe-Du Bois aan te vechten". Dat is de bestaans- 

reden van de tweede vraag. 

Laten beginnen met de eerste vraag, waarvan de inhoud hierboven is weergegeven. 

Artikel 30 van de Eenvormige wet bepaalt dat het op een merk verkregen recht 

- d.i. een recht dat verkregen is voor de datum van het in werking treden 

van genoemde wet - "eindigt" op deze datum, indien binnen een termijn van 

één jaar te rekenen van genoemde datum geen handhavingsdepot m.b.t. dat 

recht is verricht, "met beroep op het bestaan van een verkregen recht". 

De laatste zin van het eerste lid van dat artikel bepaalt echter dat 

“indien ... de deposant beroep doet op een verkregen recht, terwijl hij 

weet of behoort te weten, dat dit recht niet bestaat, het depot wordt 

geacht te kwader trouw te zijn verricht". 

Juist over deze slotzin gaat een vraag van uitleg. 

Artikel 30 maakt deel uit van hoofdstuk III van de Eenvormige wet, dat 

betrekking heeft op de overgangsbepalingen. Het sluit aan op het essen- 

tiéle beginsel vermeld in artikel 29 volgens hetwelk "de voor de datum 

van het in werking treden (van de Eenvormige wet) op grond van het natio- 

nale recht verkregen rechten worden gehandhaafd",voor zover het Benelux 

handhavingsdepot voorzien in artikel 30 werd verricht. 

In dit opzicht preciseert de memorie van toelichting daarbij nog, voor zover 

nodig : “dit artikel (artikel 29) stelt als beginsel de handhaving van de 

individuele en collectieve merkrechten, die in 66m van de Beneluxlanden 

véer het in werking treden van de Eenvormige wet zijn verkregen.



Het bestaan van deze verkregen rechten op het tijdstip van het in werking 

treden van deze wet zal worden beocordeeld_volgens de regelen van het 

vroegere nationale recht, maar vanaf dit tijdstip worden deze rechten 

geregeld door de nieuwe wetgeving" 

Het stelsel, dat aldus door de artikelen 29 en 30 wordt ingesteld, is het 

volgende : wanneer een merkrecht, dat voor het in werking treden van 

de Eenvormige wet bestond, ook na dit tijdstip gehandhaafd blijft, dan 

is deze handhaving echter afhankelijk van de voorwaarde, dat op dit recht 

een beroep wordt gedaan door middel van een binnen de gestelde termijn 

verricht Benelux handhavingsdepot. Dit zal echter worden beschouwl als te 

kwader trouw verricht, indien de deposant een verkregen recht heeft inge- 

roepen, waarvan hij wist of behoorde te weten dat het niet _bestond. 

De memorie van toelichting amschrijft nader het slotgedeelte van het eerste 

lid van artikel 30 met deze bewoordingen : 

"Op het tijdstip van dat Beneluxdepot moet een beroep worden gedaan op 

het verkregen recht en moeten de feiten, die het hebben doen ontstaan 

worden vermeld. Daar het echter dikwijls bezwaarlijk is de feiten die 

een merkrecht hebben doen ontstaan, nauwkeurig vast te stellen, zal een 

onjuiste of onvolledige opgave van die feiten niet kunnen worden aange- 

voerd tegen de deposant, die bij een geding nauwkeuriger het bewijs kan 

leveren, dat hij het recht verkregen heeft. Wanneer echter de deposant een 

beroep doet op verkregen rechten, waarvan hij weet of behoort te weten, 

dat zij niet bestaan, wordt zijn depot, als te kwader trouw verricht, 

nietigverklaard. Wanneer daarentegen het beroep, hoewel onjuist, te goeder 

trouw wordt gedaan, wordt weliswaar zijn beweerdelijk verkregen recht niet 

erkend, maar behoudt hij voor de toekamst het voordeel van zijn Benelux- 

depot". 

Drie voorafgaande opmerkingen of overwegingen, met betrekking tot de door 

de Rechtbank van Koophandel gestelde vraag : 

1) Dit rechtscollege vraagt of er "kwade trouw" is in de zin van genoemd 

artikel 30, wanneer een depothouder een beroep heeft gedaan op het uit 

een Belgisch depot verkregen recht, dat echter op grond van artikel 16, 

lid 2, van de Belgische wet van 1 april 1879 voor nietigverklaring vat- 

baar is, wegens kwade trouw, die in de zin van deze wet voortvloeit uit 

het eerdere gebruik van een soortgelijk merk door een derde.



Ik breng hier in herinnering - tot beter begrip van de vraag - dat 

artikel 16 van de Belgische wet van 1 april 1879, zoals het door arti- 

kel 1 van het koninklijk besluit nr 89 van 29 januari 1935 is gewijzigd, 

bepaalt dat elk te kwader trouw verricht depot nietig zal worden ver- 

klaard op verzoek van iedere belanghebbende. 

De vraag, zoals die onder woorden is gebracht, zou op het eerste ge- 

zicht doen veronderstellen, dat daarmee aan het Benelux-Gerechtshof 

een vraag van uitleg van het nationale (Belgische) recht wordt voorge- 

legd, terwijl dit Hof slechts de "gemeenschappelijke rechtsregels", 

dus de regels die gemeen zijn aan de drie Beneluxlanden, mag interpre- 

teren. 

De "kwade trouw", als bedoeld in artikel 30 van de Eenvormige wet, waar 

het in de eerste aan ons gestelde vraag met name om gaat, is geen be- 

grip,dat onder het nationale (m.n. Belgische) recht ressorteert maar 

wel een begrip uit het aan de drie Beneluxstaten gemeenschappelijke recht, 

dat aldus niet met verwijzing naar een nationaal recht moet worden 

beoordeeld en nader aangegeven, maar wel aan de hand van de bedoeling en 

draagwijdte van de Eenvormige wet - die gemeen is aan de drie Staten - 

en vooral uitgaande van de tekst, het doel en de geest ervan. 

Maar dat is ook de opvatting van de Rechtbank van Koophandel. Zij vraagt 

aan het Hof of een Benelux handhavingsdepot te kwader trouw is verricht 

in de zin van artikel 30 .. wanneer hij die een beroep doet op een ver- 

kregen recht zich baseert op een naar de vorm regelmatig Belgisch depot, 

terwijl dit op grond van artikel 16, lid 2, van de Belgische wet van 

1 april 1879 voor nietigverklaring vatbaar is, wegens kwade trouw, die 

voortvloeit uit ... 

De Rechtbank vraagt het Hof niet een nationale wet te interpreteren. 

Zij vraagt of er kwade trouw is in de zin van artikel 30 .. wanneer er 

kwade trouw is geweest in de zin van genoemd artikel 16, lid 2. 

Het Hof zal echter een meer abstrakt antwoord moeten geven op deze vraag. 

Enerzijds zal het Hof in zijn antwoord geen welbepaalde nationale wet 

- de Belgische wet van 1 april 1879 - beogen en arderzijds hoeft het Hof 

zich niet aan te sluiten bij de interpretatie, die de Rechtbank aan kwade 

trouw in de zin van de Belgische wet geeft.



il.= 

Het Hof zal o.m. het volgende antwoorden : "Een handhavingsdepot is 

(of is niet) te kwader trouw verricht - kan of kan niet te kwader trouw 

zijn verricht - in de zin van artikel 30, wanneer het met het verkregen 

recht verband houdende nationale depot, op grond van het nationale recht 

dat. dit depot beheerst, voor nietigverklaring vatbaar is omdat dit te 

kwader trouw zou zijn verricht, waarbij de kwade trouw met name voort- 

vloeit uit het feit, dat de deposant wist ...". 

Indien het Hof zou moeten antwoorden op de vraag zoals ze gesteld is en 

niet op een meer abstrakte manier, zoals ik het zoéven heb voorgesteld, 

zou het ertoe gebracht worden een nationale wet - de Belgische wet van 

1 april 1879 - te interpreteren, en o.m. wat in de zin van deze wet "kwade 

trouw" is, in het bijzonder wanneer deze het gevolg is van de weten- 

schap, dat een eerder gebruik bestaat van een "soortgelijk merk". De 

aldus geformuleerde vraag kan ons op een verkeerd spoor brengen. Zo 

lezen we in de memorie van de N.V. Préval (blz. 5) 

"“Subsidiair : wij geloven niet dat de Rechtbank artikel 16 van de oude 

Belgische wet van 1 april 1879 verkeerd heeft uitgelegd. De tegenpartij 

beweert namelijk dat de Belgische wetgever van 1935 louter de onrecht- 

matige toeéigening van een "identiek" merk heeft willen sanctioneren 

(en niet zonder meer een "soortgelijk"). Z2ij voegt er evenwel aan toe : 

"of bijna identiek", alsmede dat dit merk "“ontegensprakelijk voor dezelfde 

w waren wordt gevoerd : ... 

Het is onze taak niet ons op dat terrein te begeven. 

Terwijl het begrip "kwade trouw", waar het in casu on gaat, weliswaar een 

aan de drie Beneluxstaten gemeenschappelijk rechtsbegrip is, dus een 

begrip uit de "geneenschappelijke rechtsregels", dat moet worden beoor- 

deeld en geinterpreteerd op basis van het gemeenschappelijke recht en 

niet op grond van een nationaal recht, moet daarentegen het begrip 

"verkregen rechten",en met name de vraag wanneer er "verkregen rechten" 

zijn in de zin van de artikelen 29 en 30 van de Eenvormige wet, worden 

beoordeeld, geinterpreteerd en afgewogen overeenkomstig het nationale 

recht, op grond waarvan deze beweerde verkregen rechten zijn ontstaan. 

Dit blijkt duidelijk uit het begrip verkregen recht zelf, zoals bedoeld 

in de artikelen 29 en 30 van de Eenvormige wet. De memorie van toelich- 

ting (zie hierboven) onderstreept dit trouwens uitdrukkelijk.


