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Arrest van 30 september 2025 
 

in zaak C 2024/03 
 
 
gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof 
 
 

Tussen: 
 
 
Eiffel World, gevestigd te Luxemburg, Luxemburg, 
 
verzoekende partijen, 
 
hierna: verzoeksters, 
 
vertegenwoordigd door Mr. E. Cornu, advocaat, gevestigd te Brussel, België, 
 
 

en: 
 
 
1. de Association des descendants de Gustave Eiffel, gevestigd te Parijs, 

Frankrijk, 
2. Alain Coupérie-Eiffel, wonende te Parijs, Frankrijk, 
3. Delphine Berthelot-Eiffel, wonende te Parijs, Frankrijk, 
 
verwerende partij, 
 
hierna: verweerster, 
 
vertegenwoordigd door Mr. A. Maqua, advocaat, en Mr. J. du Roy, advocaat, 
gevestigd te Brussel, België. 
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A. Voorgeschiedenis van het geding 

1 Verzoeksters zijn houdster van het woordmerk EIFFEL (hierna: “ het Merk ”), bij 
het BBIE1 gedeponeerd op 13 december 2018 en ingeschreven op 12 juni 2019 
onder nummer 1386899 voor waren en diensten van de klassen 3, 6, 9, 14, 18, 
24, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43 en 45. 

2 Op 3 december 2021 hebben verweerders bij het BBIE een verzoek tot doorhaling 
van het Merk ingediend op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a, BVIE2. Dit 
verzoek was erop gebaseerd dat het Merk te kwader trouw zou zijn ingeschreven 
(artikel 2.2bis, lid 2, BVIE) en dat het misleidend zou zijn (artikel 2.2bis, lid 1, sub 
g, BVIE). 

3 Bij beslissing nummer 3000382 van 11 december 2023 heeft het BBIE het 
verzoek tot doorhaling gegrond verklaard, de doorhaling van de inschrijving van 
het Merk gelast en verzoeksters veroordeelen tot betaling van een bedrag van 
€ 1.420 aan verweerders uit hoofde van de kosten. 

4 Om tot deze beslissing te komen, oordeelde het BBIE dat verzoeksters te kwader 
trouw haden gehandeld ten tijde van de indiening van de aanvraag tot inschrijving 
van het Merk. Het BBIE baseerde zich op het feit dat de vertegenwoordiger van 
verzoeksters, Philippe Coupérie-Eiffel, en verweerders elkaar al lange tijd kenden 
en al enkele jaren een geschil hadden over het gebruik van de naam EIFFEL. 
Philippe Coupérie-Eiffel, Alain Coupérie-Eiffel en Delphine Berthelot-Eiffel zijn 
allen afstammelingen van Gustave Eiffel en waren lid van de Association des 
descendants de Gustave Eiffel (hierna: “ ADGE ”), een vereniging waarvan 
Philippe Coupérie-Eiffel van 1995 tot 2008 vicevoorzitter was alvorens ADGE in 
2010 te verlaten. Het BBIE concludeerde dat verzoeksters ten tijde van de 
inschrijving van het Merk via haar vertegenwoordiger op de hoogte waren van de 
activiteiten van ADGE om zeggenschap te houden op de achternaam EIFFEL. 

5 Op grond van het feit dat Philippe Coupérie-Eiffel in 1995 ADGE toestemming 
heeft gevraagd om het merk GUSTAVE EIFFEL, dat hij in 1991 onder zijn eigen 
naam had gedeponeerd, te mogen blijven gebruiken, en dat hij zich in 1997 ertoe 
heeft verbonden om de naam GUSTAVE EIFFEL niet meer als handelsmerk te 
gebruiken, oordeelde het BBIE dat Philippe Coupérie-Eiffel er niet van mocht 
uitgaan dat het gebruik van enkel de achternaam EIFFEL (zonder het gebruik van 
de voornaam Gustave) door ADGE zou worden toegestaan, gezien het 
uitzonderlijke karakter van de in 1995 aan hem verleende toestemming. 

6 Het BBIE verwees naar de diverse gedingen in Frankrijk en Europa tussen de 
partijen en concludeerde daaruit dat duidelijk was dat ADGE " niet zonder haar 
voorafgaande toestemming zou instemmen met de inschrijving van een merk met 
daarin de achternaam EIFFEL ". Het BBIE merkte tevens op, evenwel zonder 
daaraan juridische conclusies te verbinden, dat uit het dossier niet bleek dat het 

 
1 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. 
2 Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). 
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Merk ten tijde van de indiening van de inschrijvingsaanvraag al was gebruikt voor 
de in de aanvraag genoemde waren en diensten. 

7 Het BBIE concludeerde uit al deze elementen dat verzoeksters het Merk haden 
aangevraagd met de bedoeling om een exclusief recht te verkrijgen voor andere 
doeleinden dan die welke binnen de functies van een merk vallen, en dat zij de 
belangen van verweerders heeft willen schaden op een wijze die onverenigbaar 
is met de eerlijke gebruiken. 

B. Procedure voor het Hof 

8 Bij verzoekschrift met zesentwintig bijlagen, ingekomen bij het Hof op 7 februari 
2024, hebben verzoeksters beroep ingesteld tegen de beslissing van het BBIE. 
Ze verzoekt het Hof: 

- de beslissing van het BBIE te vernietigen en het verzoek tot doorhaling 
van het Merk ongegrond te verklaren, en 

- verweerders te verwijzen in de kosten van de procedures voor het BBIE 
en het Hof, alsmede in een vergoeding overeenkomstig artikel 4.9, sub 
c, van het Reglement op de procesvoering. 

9 Op 3 mei 2024 hebben verweerders een verweerschrift met eenentwintig bijlagen 
ingediend. Op 20 juni 2024 hebben verzoeksters een repliek met aanvullende 
bijlagen ingediend. Op 5 september 2024 hebben verweerders een dupliek met 
aanvullende bijlagen ingediend. 

10 In de zaak is pleidooi gehouden tijdens de online zitting van het Hof van 6 februari 
2025. 

11 De procestaal is Frans. 

C. Beroepsgronden en verweermiddelen 

Beroepsgronden 

12 Verzoeksters stelten in wezen dat het BBIE ten onrechte heeft geoordeeld dat ze 
te kwader trouw handelde bij de aanvraag van het Merk. Zij licht dit als volgt toe. 

13 Het Merk komt overeen met haar bedrijfsnaam EIFFEL WORLD, die sinds 2017 
wordt gebruikt. Ze stelt dat de aanvraag tot inschrijving van het Merk is ingediend 
door de vennootschap EIFFEL WORLD, en niet door Philippe Coupérie-Eiffel, 
hoewel hij een van haar bestuurders was. Het geschil tussen Philippe Coupérie-
Eiffel en verweerders bewijst geen kwade trouw van verzoeksters, die een 
rechtmatig belang hebben bij de inschrijving van het Merk. 

14 De eerdere geschillen tussen ADGE en Philippe Coupérie-Eiffel hadden 
betrekking op relatieve nietigheidsgronden, en niet op kwade trouw zoals in casu. 
De weigeringsbeslissingen van het EUIPO in de procedures tussen ADGE en 
Philippe Coupérie-Eiffel waren uitsluitend gebaseerd op het recht op de naam 
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volgens het Franse recht, en berustten derhalve op een grondslag die in casu niet 
kan worden aangevoerd. 

15 De rechtsgrondslag van het verzoek van ADGE is onduidelijk. ADGE bezit geen 
exclusief recht om zeggenschap uit te oefenen over het gebruik van de naam 
EIFFEL, noch om het gebruik ervan toe te staan of te weigeren. Verzoeksters zijn 
geen lid van ADGE en ADGE vertegenwoordigt slechts een aantal 
afstammelingen van Gustave Eiffel en heeft nooit de drie takken van de familie 
tezamen vertegenwoordigd. De helft van de afstammelingen van Gustave Eiffel 
is dan ook nooit lid geweest van ADGE of heeft deze verlaten. Bovendien is ADGE 
een privaatrechtelijke vereniging en geen vereniging van openbaar nut.  

16 Op het moment van het depot van het Merk hadden verzoeksters toestemming 
van bepaalde leden van de familie Eiffel . 

17 Verzoeksters hadden geen kwade bedoelingen bij de aanvraag van het Merk. Het 
Merk is gericht op een grondgebied waarop ADGE niet actief is, namelijk de 
Benelux. De aanvraag van het Merk beantwoordt aan een rechtmatig belang van 
verzoeksters en is bedoeld om de herkomst van de waren aan te duiden. 

18 Verzoeksters betwisten dat Gustave Eiffel de wens heeft uitgesproken dat zijn 
naam niet voor commerciële doeleinden zou worden gebruikt. Deze wens zou 
beperkt zijn tot een specifiek bedrijf en zich niet uitstrekken tot andere bedrijven 
of tot de exploitatie van de Eiffeltoren. 

19 Het BBIE heeft zich onder meer gebaseerd op de verbintenis die Philippe 
Coupérie-Eiffel jegens ADGE is aangegaan. Deze verbintenis is echter beperkt 
en betreft enkel het gebruik van de volledige naam GUSTAVE EIFFEL door 
Philippe Coupérie-Eiffel maar niet het gebruik van alleen de achternaam EIFFEL 
noch gebruik door verzoeksters. Het BBIE heeft deze verbintenis ten onrechte 
uitgebreid tot elk gebruik van de achternaam EIFFEL in een Benelux-merk dat 
enkele jaren later werd aangevraagd door een derde, die geen partij was bij deze 
verbintenis. De verbintenis kan ook niet worden uitgelegd als een eeuwigdurende. 
De verbintenis verviel met het vertrek van Philippe Coupérie-Eiffel bij ADGE. 

20 Verzoeksters wijsten erop dat het BBIE de tweede grond voor de vordering tot 
nietigverklaring, betreffende het vermeend misleidende karakter van het Merk, 
niet heeft onderzocht. ADGE is niet actief op het grondgebied van de Benelux en 
geniet daar dan ook geen enkele bekendheid. Het relevante publiek legt geen 
enkel verband tussen het Merk en ADGE. Niets wijst erop dat het relevante 
publiek zou kunnen menen dat het Merk door ADGE wordt geëxploiteerd. 
Verweerders motiveren niet op welke wijze het Merk inherent misleidend zou zijn 
ten aanzien van de betrokken waren en diensten of de perceptie van het relevante 
publiek in de Benelux. 

21 Tot slot is de aan niet-gebruik ontleende grief, die voor het eerst in het 
verweerschrift werd aangevoerd, niet-ontvankelijk en ongegrond. Verzoeksters 
stelten vele activiteiten te hebben verricht onder het Merk. 
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Verweermiddelen 

22 Verweerders menen dat het Merk te kwader trouw is aangevraagd en dat het 
Merk misleidend is. Zij lichten dit als volgt toe.  

23 Verweerders stellen dat verzoeksters op de hoogte waren van de doelstellingen 
van ADGE en dat zij het Merk zonder toestemming heeft aangevraagd, in strijd 
met de door Philippe Coupérie-Eiffel aangegane verbintenis. Deze wist dat voor 
elke inschrijving van een merk dat verband hield met Gustave Eiffel de 
voorafgaande toestemming van ADGE vereist was. Het feit dat de aanvraag werd 
ingediend door verzoeksters en niet door Philippe Coupérie-Eiffel verandert hier 
niets aan, aangezien hij een van de stichtende vennoten vertegenwoordigde en 
bestuurder van verzoeksters was. De bedrijfsstructuur van verzoeksters 
verandert niets aan het feit dat Philippe Coupérie-Eiffel op de hoogte was van 
ADGE en haar doelstellingen. 

24 Het Merk is sinds de inschrijving ervan niet normaal gebruikt, wat de bedoeling 
om schade te berokkenen aantoont. Het inschrijven van een merk zonder de 
intentie om het te gebruiken, kan immers duiden op kwade trouw bij de 
inschrijving. 

25 Noch de chronologie en de voorgeschiedenis tussen de partijen, noch het 
beweerde gebrek aan representativiteit van ADGE, noch de toestemming van 
andere erfgenamen kunnen het ontbreken van kwade trouw aantonen. De 
aanvraag van het Merk vormt een inbreuk op de rechten van ADGE en haar leden, 
en weerspiegelt niet de intenties van Gustave Eiffel. De verbintenis van Philippe 
Coupérie-Eiffel, zelfs indien deze strikt wordt uitgelegd, tonen niet het ontbreken 
van kwade trouw aan, maar veeleer een deloyaal en oneerlijk gedrag. 
Verzoeksters waren zich ervan bewust dat ze toestemming van ADGE nodig had 
om de naam Gustave Eiffel te gebruiken en het Merk te deponeren. 

26 Wat het misleidende karakter van het Merk betreft, stellen verweerders dat het 
Merk de indruk wekt voort te vloeien uit of verbonden te zijn met de activiteiten 
van ADGE of in ieder geval met alle afstammelingen van Gustave Eiffel, wat niet 
het geval is. 

D. Beoordeling 

1. Ontvankelijkheid van het beroep 

27 Het beroep is ontvankelijk aangezien het bij verzoekschrift is ingesteld binnen een 
termijn van twee maanden vanaf de kennisgeving door het BBIE, zoals bepaald 
in artikel 1.15bis BVIE en artikel 4.2 van het Reglement op de procesvoering. 
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2. Ten gronde 

Kwade trouw: Juridisch kader 

28 Op grond van artikel 2.2bis, lid 2, BVIE kan een merk nietig worden verklaard 
wanneer de aanvraag tot inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. 

29 In dit verband moet worden opgemerkt dat het begrip kwade trouw in de 
wetgeving van de Europese Unie of de Benelux op geen enkele wijze wordt 
gedefinieerd, afgebakend of zelfs maar beschreven. Niettemin hebben het HvJEU 
en het GEU meerdere malen verduidelijkt hoe het begrip kwade trouw moet 
worden uitgelegd en hoe het bestaan ervan moet worden beoordeeld. 

30 Ten eerste veronderstelt het begrip kwade trouw, overeenkomstig de in de 
omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan, dat er sprake is van een oneerlijke 
houding of een oneerlijk oogmerk.3 

31 Voorts moet het begrip kwade trouw worden begrepen in de context van het 
merkenrecht, namelijk die van het economische verkeer. Bijgevolg is de op de 
kwade trouw van de aanvrager gebaseerde absolute nietigheidsgrond van 
toepassing wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen 
blijkt dat de houder van een merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet 
heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, 
maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze 
die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een 
derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere 
doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de 
wezenlijke functie van herkomstaanduiding.4 

32 Ten tweede is het oogmerk van de aanvrager van een merk een subjectief 
gegeven dat evenwel op objectieve wijze moet worden vastgesteld door de 
bevoegde administratieve en rechterlijke autoriteiten. Bijgevolg moet elke 
bewering van kwade trouw globaal worden beoordeeld, met inachtneming van 
alle relevante feitelijke omstandigheden van het concrete geval. Enkel op deze 
manier kan de bewering van kwade trouw objectief worden beoordeeld.5 

33 Daartoe moet met name rekening worden gehouden met, ten eerste, het feit dat 
de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een gelijk of 
overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, 
waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is 
aangevraagd, ten tweede, het oogmerk van de aanvrager om die derde het 
verdere gebruik van dit teken te beletten, en, ten derde, de omvang van de 

 
3 HvJEU 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, 
EU:C:2019:724, punt 45; HvJEU 29 januari 2020, Sky/Skykick, C-371/18, EU:C:2020:45, punt 74. 
4 HvJEU 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, reeds 
aangehaald, punt 46; HvJEU 29 januari 2020, Sky/Skykick, reeds aangehaald, punt 75. 
5 HvJEU 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, reeds 
aangehaald, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak. 
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rechtsbescherming die wordt genoten door het teken van de derde en het teken 
waarvoor inschrijving is aangevraagd.6 

34 Niettemin zijn de in punt 33 opgesomde factoren slechts voorbeelden van een 
geheel van elementen die in aanmerking kunnen worden genomen bij de 
beoordeling of een merkaanvrager eventueel te kwader trouw was bij de indiening 
van de merkaanvraag.7 

35 Zo kunnen er gevallen bestaan waarin de aanvraag tot inschrijving van een merk 
kan worden geacht te kwader trouw te zijn ingediend, ondanks dat er geen gevaar 
voor verwarring tussen het door een derde gebruikte teken en het litigieuze merk 
bestaat of een derde geen teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met 
het litigieuze merk. In voorkomend geval kunnen andere feitelijke 
omstandigheden namelijk relevante en onderling overeenstemmende 
aanwijzingen vormen waaruit de kwade trouw van de aanvrager blijkt.8 

36 Ook kan rekening worden gehouden met de oorsprong van het bestreden teken 
en met het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, met de commerciële logica die de 
indiening van de merkaanvraag voor dit teken volgt, alsook met de 
chronologische volgorde van de gebeurtenissen die deze indiening hebben 
gekenmerkt.9 

37 Tevens kan rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een 
teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving10, 
met name wanneer het teken eerder door een derde als merk is ingeschreven of 
gebruikt.11 

38 Het feit dat de aanvrager door het gebruik van een teken waarvoor inschrijving is 
aangevraagd, ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen trekken uit de reputatie 
van een ouder merk of teken, of uit de naam van een bekend persoon, kan immers 
kwade trouw van de aanvrager aantonen.12 

39 Ten derde, wanneer de kwade trouw van de merkaanvrager berust op zijn 
bedoeling om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van een 
ouder teken of een oudere naam, is het publiek dat relevant is voor de beoordeling 
van het bestaan van die reputatie en van het ongerechtvaardigde voordeel dat uit 
die reputatie wordt getrokken, het publiek waarop het betwiste merk is gericht, 

 
6 HvJEU 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth, C-529/07, 
EU:C:2009:361, punt 53. 
7 GEU 29 juni 2017, Arrigo Cipriani/EUIPO, T-343/14, EU:T:2017:458, punt 28 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak. 
8 HvJEU 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, reeds 
aangehaald, punten 52-56. 
9 GEU 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO, T-82/14, EU:T:2016:396, punt 32 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak. 
10 HvJEU 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth, reeds aangehaald, 
punt 51. 
11 GEU 8 mei 2014, Simca Europe/BHIM, T-327/12, EU:T:2014:240, punt 40. 
12 GEU 8 mei 2014, Simca Europe/BHIM, reeds aangehaald, punt 56; GEU 14 mei 2019, 
Moreira/EUIPO, T-795/17, EU:T:2019:329, punt 51. 



VERTALING 

9 
 

namelijk de gemiddelde consument van de waren waarvoor dit merk is 
ingeschreven.13 

40 Ten vierde is het aan diegene die de vordering tot nietigverklaring heeft ingesteld 
om de omstandigheden te bewijzen op basis waarvan kan worden besloten dat 
de houder van een merk te kwader trouw was bij de indiening van de 
inschrijvingsaanvraag14, waarbij goede trouw wordt vermoed totdat het tegendeel 
is bewezen.15 

41 Wanneer het vermoeden van goede trouw dat de aanvrager van het merk in 
kwestie bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk geniet, kan 
worden weerlegd op basis van de objectieve omstandigheden van het concrete 
geval waarop de verzoeker tot nietigverklaring zich beroept, staat het aan de 
merkhouder om een plausibele verklaring met betrekking tot de doelstellingen en 
de commerciële logica van de aanvraag tot inschrijving van dat merk te geven.16 

42 De merkhouder in kwestie is immers het best in staat om zijn bedoelingen bij de 
indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk toe te lichten en gegevens 
te verstrekken die ervan kunnen overtuigen dat die bedoelingen ondanks de 
objectieve omstandigheden legitiem waren.17 

43 In tegenstelling tot hetgeen is bepaald in bijvoorbeeld het Unierecht (artikel 60, lid 
2, onder a), van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de 
Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk) en het Franse merkenrecht (het 
vroegere artikel L.711-4, onder g), thans artikel L.711-3, I, 8° van het Franse 
wetboek van intellectuele eigendom), die voorzien in de mogelijkheid om de 
inschrijving van een merk te weigeren of de nietigverklaring ervan te vorderen op 
grond van een ouder recht op een naam, bevat het BVIE geen bepaling die 
specifiek en uitdrukkelijk tot doel heeft de (achter)naam van een persoon te 
beschermen. 

44 Het merkenrecht van de Benelux hanteert aldus een vrijere benadering, waarbij 
het gebruik van een naam voor commerciële doeleinden – met name als merk – 
is toegestaan.  

45 Bij het onderzoek van de door verweersters aangevoerde feiten en van de 
hierboven uiteengezette beoordelingscriteria moet het Hof rekening houden met 
de keuze van de Benelux-wetgever op grond waarvan het feit dat een teken 
tevens een (achter)naam is, op zich geen beletsel vormt voor de inschrijving 
ervan als merk. 

 
13 HvJEU 27 november 2008, Intel Corporation/CPM United Kingdom, C-252/07, EU:C:2008:655, 
punt 36. 
14 GEU 8 mei 2014, Simca Europe/BHIM, reeds aangehaald, punt 35 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak. 
15 GEU 13 december 2012, pelicantravel.com/BHIM, T-136/11, EU:T:2012:689, punt 57. 
16 GEU 21 april 2021, Hasbro/EUIPO, T-663/19, EU:T:2021:211, punt 43. 
17 GEU 21 april 2021, Hasbro/EUIPO, reeds aangehaald, punt 44 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak. 
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Bestaan van kwade trouw van verzoeksters 

46 De stelling van verweersters dat verzoeksters wisten – of hadden moeten weten 
– dat ADGE meende dat – naar Frans recht – haar voorafgaande toestemming 
vereist was om het Merk te deponeren, volstaat gelet op het voorgaande niet om 
kwade trouw van verzoeksters aan te tonen, temeer daar volgens het in casu 
toepasselijke Beneluxrecht een dergelijke voorafgaande toestemming niet vereist 
is. 

47 Verweerders leggen immers niet uit waarom de voorafgaande toestemming van 
ADGE, een particuliere vereniging naar Frans recht, vereist zou zijn voor de 
aanvraag van een Benelux-merk. Ze hebben ook geen melding gemaakt van 
enige activiteit van ADGE op het grondgebied van de Benelux en hebben 
evenmin aangetoond dat ze daar bekendheid geniet.  

48 Het feit dat Philippe Coupérie-Eiffel, destijds lid en vicevoorzitter van ADGE, ooit 
zelf – naar Frans recht – het standpunt had ingenomen dat de voorafgaande 
toestemming van ADGE vereist was om een merk dat verband hield met Gustave 
Eiffel te deponeren, betekent niet dat deze toestemming ook naar het recht van 
de Benelux vereist was. 

49 De verbintenis die Philippe Coupérie-Eiffel jegens ADGE is aangegaan met 
betrekking tot het gebruik van zijn eigen merk alsook het feit dat hij ervan afzag 
om "Gustave Eiffel" als handelsmerk te gebruiken, tonen evenmin aan dat 
verzoeksters bij de indiening van de merkaanvraag te kwader trouw waren. 

50 Deze verbintenis betreft immers niet verzoeksters en is voor haar niet bindend, 
aangezien ze geen partij was bij de betreffende toestemming. Bovendien heeft 
deze verbintenis geen betrekking op het teken zoals dat door verzoeksters is 
ingeschreven en waarvan thans de doorhaling wordt gevorderd. Overigens kan 
uit deze verbintenis niet worden geconcludeerd dat deze een universele werking 
beoogde, met name op territoriaal gebied, en dus ook niet dat deze een 
belemmering zou vormen voor de inschrijving van een merk buiten Frankrijk, 
zoals in de Benelux. Voorts laat Philippe Coupérie-Eiffel in de brief van 16 
december 1997 uitdrukkelijk weten dat hij de inschrijving van een merk “EIFFEL” 
heeft aangevraagd. 

51 De stelling van verweerders dat verzoeksters geen gebruik hebben gemaakt van 
het Merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, welke stelling 
overigens wordt betwist en niet wordt gestaafd, leidt evenmin tot de conclusie dat 
de aanvraag van het Merk is ingediend te kwader trouw of met de bedoeling om 
verweerders te schaden. Hoewel niet-gebruik van het Merk in bepaalde gevallen 
een relevante aanwijzing kan vormen voor het bestaan van kwade trouw, kan dit 
in casu op zich niet volstaan om een dergelijke bedoeling van verzoeksters aan 
te tonen, aangezien hiervoor geen objectieve en onderling overeenstemmende 
aanwijzingen zijn en niet-gebruik van een merk tal van geldige redenen kan 
hebben. 
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52 Tot slot leggen verweerders ook niet uit op welke wijze verzoeksters 
ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de naam of de reputatie van Gustave 
Eiffel, temeer daar Philippe Coupérie-Eiffel, bestuurder van verzoeksters, een van 
zijn afstammelingen is. In zoverre verweerders zouden bedoelen dat een dergelijk 
voordeel zou voortvloeien uit het misleidend karakter van het Merk, verwijst het 
Hof naar de uiteenzetting hieronder dat er geen sprake is van misleiding. 

53 Geen van de door verweerders aangevoerde elementen leidt dan ook tot de 
conclusie dat het Merk te kwader trouw is gedeponeerd. Hieruit volgt dat het BBIE 
ten onrechte heeft geoordeeld dat verzoeksters te kwader trouw handelden toen 
ze de aanvraag tot inschrijving van het Merk indienden. 

Misleidend karakter: Juridisch kader 

54 Artikel 2.2bis, lid 1, sub g, BVIE bepaalt dat merken die tot misleiding van het 
publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats 
van herkomst van de waren of diensten, niet worden ingeschreven of, indien 
ingeschreven, nietig kunnen worden verklaard. 

55 Deze gevallen van weigering tot inschrijving veronderstellen het bestaan van 
daadwerkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de 
consument.18 

56 Deze grond moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de betrokken 
waren of diensten en anderzijds met betrekking tot de perceptie van het merk 
door het relevante publiek.19 

57 Pas wanneer de relevante consument ertoe gebracht wordt te veronderstellen dat 
de waren en diensten bepaalde kenmerken hebben die ze in werkelijkheid niet 
hebben, wordt hij door het merk misleid.20 

Misleidend karakter van het Merk 

58 De niet-onderbouwde stelling van verweerders dat het publiek het Merk, dat 
zonder voorafgaande toestemming van ADGE was gedeponeerd, ten onrechte 
zou opvatten als afkomstig van ADGE of in ieder geval van alle afstammelingen 
van Gustave Eiffel, waardoor ten onrechte een nauw verband wordt 
gesuggereerd tussen het Merk, Gustave Eiffel, zijn afstammelingen en zijn 
bouwwerken, moet worden verworpen. 

59 Immers, niets verklaart hoe verweerders tot die conclusie zijn gekomen. Ze 
hebben geen enkel bewijs geleverd dat ADGE bekend is bij het publiek in de 
Benelux en hebben niet betwist dat ADGE niet actief is op het grondgebied van 

 
18 HvJEU 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei/Bremer Baumwollbörse, C-689/15, 
EU:C:2017:434, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak. 
19 GEU 29 juni 2022, Hijos de Moisés Rodrigues Gonzáles/EUIPO, T-306/20, EU:T:2022:404 , punt 
56 en aldaar aangehaalde rechtspraak. 
20 GEU 29 juni 2022, Hijos de Moisés Rodrigues Gonzáles/EUIPO , reeds aangehaald, punt 57 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak. 
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de Benelux. Derhalve is niet aangetoond dat de consument een verband legt 
tussen het Merk en ADGE, noch dat hij het Merk associeert met Gustave Eiffel of 
diens bouwwerken. Evenmin is aangetoond dat het Merk bij het publiek bepaalde 
verwachtingen wekt ten aanzien van de kenmerken van de waren of diensten 
waarvoor het is ingeschreven. 

60 Uit het voorgaande volgt dat verweerders niet hebben aangetoond dat het Merk 
het publiek kan misleiden, noch dat er gevaar voor misleiding van de consument 
bestaat. 

3. Conclusie 

61 Op basis van het voorgaande concludeert het Hof dat het BBIE het verzoek tot 
doorhaling van het Merk ten onrechte heeft ingewilligd. Het beroep van 
verzoeksters tegen de beslissing van het BBIE van 11 december 2023 is derhalve 
gegrond. 

4. Kosten 

62 Gelet op het voorgaande dienen verweerders te worden verwezen in de kosten 
van de procedure voor het BBIE, door het BBIE vastgesteld op € 1.420. 

63 Verweerders worden bovendien verwezen in de kosten van de procedure voor 
het Hof. Daar geen griffierecht is geheven en geen onderzoeksmaatregel is 
gelast, komen de kosten van het beroep voor het Hof overeen met de in artikel 
4.9, sub c), van het Reglement op de procesvoering bedoelde vergoeding voor 
de kosten en honoraria van de procesvertegenwoordigers van de partijen. Op 
basis van de voor deze vergoeding vastgestelde liquidatietarieven stelt het Hof 
het bedrag van de kosten van het beroep vast op € 2.400. 

64 Derhalve dienen verweerders te worden verwezen in de kosten van beide 
procedures, vastgesteld op een bedrag van € 3.820. 

E. Beslissing 

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak: 

- vernietigt de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele 
Eigendom met nummer 3000382 van 11 december 2023, 

- verklaart het verzoek tot doorhaling van Benelux-merk nummer 1386899 
ongegrond, 

- verwijst de Association des descendants de Gustave Eiffel, Alain 
Coupérie-Eiffel en Delphine Berthelot-Eiffel in de kosten, vastgesteld op 
een bedrag van € 3.820. 
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Dit arrest is gewezen door Th. Schiltz, Eerste vicepresident, J.I. de Vreese-Rood, 
rechter, en H. Storme, plaatsvervangend rechter. 

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 30 september 
2025 door A.D. Kiers-Becking, President, in aanwezigheid van A. van der Niet, 
griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de 
procesvoering. 

 

 

 

A. van der Niet  A.D. Kiers-Becking  
Griffier  President  
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