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. Benelux

GERECHTSHOF
COUR DE JUSTICE

Arrest van 4 februari 2026

in zaak C 2023/28
gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof
Tussen:

SafetydyoU BV, gevestigd te Heerenveen, Nederland,
verzoekende partij,
hierna: Safety4yoU,
vertegenwoordigd door A. van Werkhoven, gemachtigde, gevestigd te Utrecht,
Nederland,
en:
Solta Medical, Inc, gevestigd te Bridgewater, New Jersey, Verenigde Staten van
Amerika,
verwerende partij,
hierna: Solta,

vertegenwoordigd door Mr. P.W.H. Gevers te Weesp, Nederland.




A. Voorgeschiedenis van het geding

Op 4 oktober 2021 is heeft SafetydYoU een aanvraag voor een Benelux-
inschrijving ingediend voor het woordmerk PLAXEL PLASMA PEN voor waren en
diensten in de klassen 8, 10, 41 en 44 (hierna: het PLAXEL-merk). Deze
inschrijving is geregistreerd onder nummer 1451226 en gepubliceerd op 14
oktober 2021.

Op 14 december 2021 heeft Solta op de voet van artikel 2.14 van het Benelux
Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) bij het Benelux Bureau voor de
Intellectuele Eigendom (BBIE) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het
PLAXEL-merk. Deze oppositie berust op oudere merken bestaande uit het woord
FRAXEL, te weten:

- een Beneluxmerk uit 2005 voor ‘medische apparaten en instrumenten
bestaande uit lasers en onderdelen en accessoires waaronder
vervangbare (“wegwerp”) tips voor lasers daarvoor; apparatuur voor
optische vezels en directe stralingsafgifte voor medische lasers’ uit
klasse 10;

- een Uniemerk uit 2006 voor ‘Medische hulpmiddelen bestaande uit
lasers en onderdelen en accessoires daarvoor; glasvezel- en
straalafgifteapparatuur voor medische lasers’ uit klasse 10;

- een Uniemerk uit 2008 voor ‘Cosmetische en plastische chirurgie en
dermatologische behandelingen’ uit klasse 44.

Deze merken zullen hierna ook worden aangeduid als: het FRAXEL-
Beneluxmerk, het FRAXEL-Uniemerk 2006 en het FRAXEL-Uniemerk 2008.
Gezamenlijk zullen zij ook ‘de FRAXEL-merken’ worden genoemd, terwijl het
FRAXEL-Beneluxmerk en het FRAXEL-Uniemerk 2006, die beide zijn
ingeschreven voor Klasse 10-waren, gezamenlijk ook als de FRAXEL K10-
merken worden aangeduid.

Volgens Solta doen zich de oppositiegronden voor van de artikelen 2.2ter lid 1
onder b (verwarringsgevaar) en 2.2ter lid 3 onder a (ouder bekend merk) van het
BVIE.

SafetydYoU heeft hier onder meer tegen ingebracht dat Solta haar oudere
FRAXEL-merken niet normaal heeft gebruikt.

In zijn beslissing van 31 oktober 2023 heeft het BBIE alleen normaal gebruik van
de FRAXEL-merken voor ‘Medische hulpmiddelen bestaande uit lasers en
onderdelen en accessoires daarvoor’ uit klasse 10 bewezen geacht. Voor de
overige waren uit klasse 10 en voor de diensten uit klasse 44 heeft het BBIE het
zojuist genoemde non usus-verweer van SafetydyoU gehonoreerd. Verder heeft
het BBIE geoordeeld dat de FRAXEL-merken niet bekend zijn, zodat artikel 2.2ter
lid 3 onder a BVIE niet voor toepassing in aanmerking komt, maar dat wel
verwarring met die merken is te duchten voor zover het PLAXEL-merk is
ingeschreven voor soortgelijke goederen, dat zijn ‘bepaalde’ goederen uit klasse
8 en alle goederen uit klasse 10. In zoverre heeft het BBIE, op de voet van artikel
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2.2ter lid 1 onder b BVIE, Solta’s oppositie tegen het PLAXEL-merk gegrond
bevonden. Voor zover het PLAXEL-merk is ingeschreven voor niet gelijksoortige
goederen en diensten — dat zijn de ‘andere’ goederen uit klasse 8 en alle diensten
uit de klassen 44 en 41 — is de oppositie door het BBIE afgewezen. Het BBIE
heeft, nu de oppositie van Solta gedeeltelijk is toegewezen, bepaald dat geen
kosten zijn verschuldigd (artikel 2.16 lid 5, derde volzin, BVIE).

B. Procedure voor het Hof

Van de beslissing van het BBIE tot gedeeltelijke gegrondverklaring van de
oppositie tegen haar PLAXEL-merk is SafetydyoU in beroep gekomen bij
verzoekschrift van 28 december 2023, ingekomen bij het hof op 31 december
2023, met productie 1 (de BBIE-beslissing) en productie 2 (de argumenten en
observaties ingediend bij het BBIE). Zij betoogt dat die beslissing moet worden
vernietigd en dat de oppositie alsnog, onder veroordeling van Solta in de kosten,
moet worden afgewezen, omdat de FRAXEL-merken niet normaal zijn gebruikt
(grief 1) en omdat er geen verwarringsgevaar is (grief 2).

Solta heeft deze grieven bestreden in haar verweerschrift van 14 april 2024, met
de bijlagen 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4b en 5. Zij heeft het hof verzocht om de BBIE-
beslissing te bekrachtigen voor zover daarbij de oppositie tegen de inschrijving
van het PLAXEL-merk gegrond is verklaard, en om de inschrijving daarvan
eveneens te weigeren voor de ‘andere’ goederen in klasse 8 en voor de diensten
in de klassen 41 en 44.

De procestaal is Nederlands.

Tussen partijen is bij dit hof, onder nummer 2024/02, een parallelle procedure
aanhangig over een vergelijkbare kwestie, waarin de normaal gebruik-
problematiek van de FRAXEL-merken eveneens aan de orde is. In die procedure
is, anders dan in deze procedure, door partijen een re- en dupliek genomen. Het
hof begrijpt dat partijen hebben beoogd dat hetgeen zij daarbij over de normaal
gebruik-kwestie naar voren hebben gebracht, door het hof ook in deze procedure
in beschouwing moet worden genomen.

C. Beoordeling
1. Ontvankelijkheid van het beroep

Het beroep van Satety4yoU 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.

Solta kan evenwel niet worden ontvangen in het in haar verweerschrift tevens
opgenomen beroep tegen de afwijzing door het BBIE van haar oppositie tegen
inschrijving van het PLAXEL-merk voor ‘de andere’ goederen in klasse 8 en
diensten in de klassen 41 en 44. Dit beroep is immers niet ingesteld binnen de
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zojuist genoemde termijn van twee maanden, terwijl incidenteel appel niet
mogelijk is, zoals het hof op 23 april 2024 heeft beslist in zaak C 2021/18.

De omvang van de zaak in beroep reikt dus niet verder dan de vraag of terecht
oppositie is aangetekend tegen inschrijving van het PLAXEL-merk voor ‘de
bepaalde’ waren uit klasse 8 en alle waren uit klasse 10.

2. Grief 1
juridisch kader

Bij de beoordeling van grief 1 wordt voorop gesteld dat, zoals ook het BBIE heeft
overwogen, op grond van artikel 2.16bis BVIE Solta, als houdster van het oudere
merk — op straffe van afwijzing van haar oppositie — moet bewijzen dat zij de
oudere FRAXEL-merken in de periode van 4 oktober 2016 tot 4 oktober 2021 (de
relevante periode) — normaal heeft gebruikt in, wat het FRAXEL-Beneluxmerk
betreft, de Benelux, en wat haar FRAXEL-Uniemerken betreft, de Europese Unie
(EV).

Uit de rechtspraak van Het Hof van Justitie (HvJEU) valt het volgende op te
maken over het normaal gebruik-vereiste (zie het arrest van 22 oktober 2020 in
de gevoegde zaken C-720/18 en C-721/18 ‘Ferrari (Testarossa)’, punten 32, 33,
51 en 52). Van een merk wordt ‘normaal gebruik’ gemaakt wanneer het
overeenkomstig zijn wezenlijke functie (het waarborgen van de identiteit van de
oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven) wordt gebruikt
teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met
uitzondering van een symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk
verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van een merk normaal
gebruik wordt gemaakt, moet rekening gehouden met alle feiten en
omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de
commerci€le exploitatie ervan reéel is, inzonderheid de gebruiken die in de
betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door
het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te
verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de
omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat
een merk wordt gebruikt voor waren die als ‘zeer duur’ zijn aangemerkt is relevant
voor de vraag of het ‘normaal is gebruikt’. Daarmee kan immers het bewijs worden
geleverd dat, ondanks het relatief geringe aantal onder het merk verkochte waren,
het gebruik dat van dit merk wordt gebruikt, niet louter symbolisch was, maar een
gebruik overeenkomstig zijn wezenlijke functie vormt.

Uit de punten 77 t/m 82 van het ‘Ferrari (Testarossa)’-arrest — waarin wordt
verwezen naar het arrest van 26 september 2013 in zaak C-610/11P
‘Centrotherm’ — blijkt verder dat de bewijslast voor het feit dat een merk ‘normaal
is gebruikt’ op de houder van het merk rust. Dit vioeit, aldus het HvJEU, voort uit
het gezond verstand en het fundamentele vereiste van proceseconomie
aangezien de merkhouder het best in staat is om het bewijs te leveren van
concrete handelingen ter ondersteuning van de verklaring dat zijn merk normaal
is gebruikt. In zijn arrest van 10 maart 2022 in zaak C-183/21 ‘Maxxus/Globus’
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heeft het HVJEU dit herhaald en, benadrukkend dat die bewijslast ‘vitsluitend’ op
de merkhouder rust, daaraan toegevoegd dat de stelling van diens wederpartij
dat van het merk geen normaal gebruik is gemaakt, zich naar haar aard niet leent
voor een gedetailleerde uiteenzetting (punten 34 t/m 39).

In het ‘Maxxus/Globus’-arrest heeft het HVJEU verder overwogen dat normaal
gebruik veronderstelt dat het merk wordt gebruikt op de markt van door het merk
beschermde waren of diensten, en dat hieruit volgt dat het bewijs van normaal
gebruik moet zien op het gebruik van dat merk op de markt, dat als zodanig niet
onder het bedrijfsgeheim valt (punten 44 en 45). Met ‘gebruik van het merk op de
markt’ — de plaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten en waar afzet wordt
gezocht voor de door het merk beschermde waren/diensten — moet, zo begrijpt
het hof, worden verstaan openlijk gebruik van het merk in met name websites,
advertenties en dergelijke. Het bewijs van normaal gebruik moet dus primair
daarop gericht zijn. Daarnaast kan ondersteunend bewijs voor het ‘gebruik in de
markt’ worden verschaft door meer vertrouwelijk materiaal als verkoopfacturen en
stukken over marketinginvesteringen.

Ingevolge artikel 2.23bis lid 6 BVIE, artikel 16 lid 1 Merkenrichtlijn en artikel 18 lid
2 Uniemerkverordening wordt gebruik van het merk met toestemming van de
houder als gebruik door de merkhouder beschouwd. Hieruit volgt tevens dat
gebruik door een derde die geen toestemming van de merkhouder heeft, niet in
aanmerking kan worden genomen bij de beantwoording van de vraag of een merk
normaal is gebruikt.

Inleidende overwegingen

Solta heeft het volgende gesteld over de achtergrond van haar FRAXEL-merken
(punten 2.1-2.9 en 5.7.1 — 5.7.5 van het verweerschrift). Solta is onderdeel van
Bausch Health, wereldleider op de markt voor medische esthetiek. Een van de
belangrijkste producten van Solta is een laserapparaat voor niet-invasieve
behandeling voor huidvernieuwing en -verjonging, het Fraxel-apparaat, waarvan
de eerste versie werd gelanceerd in 2004 en waarvan een latere variant de naam
Fraxel Re:Store Dual draagt. Het Fraxel-apparaat is een kostbaar apparaat voor
professioneel gebruik dat, eenmaal aangeschaft door een dermatologische of
schoonheidskliniek vele jaren wordt gebruikt voor het verrichten van Fraxel-
behandelingen. Ter ondersteuning van het gebruik van het Fraxel-apparaat
verkoopt Solta uiteenlopende (vervangings-)onderdelen en accessoires onder het
merk FRAXEL, zoals Fraxel-behandelbuizen, Fraxel-tips (niet herbruikbare
‘wegwerp’-tips die voor iedere behandeling op het handstuk van het apparaat
worden geplaatst), Fraxel ‘Cool Roller'-tips (specifieke tips die focale cooling
mogelijk maken ter verbetering van het comfort van de patiént) en Fraxel Cryo
Dock Platforms (platforms voor de Cryo Dock, een koude lucht-apparaat). De
Fraxel-behandelingen worden niet door Solta zelf uitgevoerd maar zijn met haar
toestemming beschikbaar via 188 FEuropese dermatologische en
schoonheidsklinieken waarvan 131 gevestigd zijn in de EU. Om een Fraxel-
behandeling aan te kunnen bieden moeten deze klinieken beschikken over
tenminste een Fraxel-apparaat. Daarnaast vergt iedere behandeling het gebruik
van Fraxel-behandelbuizen, Fraxel-tips en andere onderdelen en accessoires die
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regelmatig moeten worden vervangen en die de 131 klinieken met enige
regelmaat aankopen van Solta (punten 2.9 en 5.7.2 van het verweerschrift).

In haar repliek (blz. 7) in de parallelle zaak heeft SafetydyoU geschat dat in de
EU tussen de 500 en 1000 kliniecken behoefte kunnen hebben aan Fraxel-
laserapparatuur of vergelijkbare apparatuur, en dat derhalve, uitgaande van een
levensduur van een FRAXEL-laserapparaat van 10 jaar, er in de EU een markt is
voor tussen de 50 en 100 voor dergelijke apparaten per jaar, en dus van 500 tot
1000 apparaten over de voor het normaal gebruik in acht te nemen relevante
periode van 4 oktober 2016 tot 4 oktober 2021. Onder 4.24 van haar dupliek in
de parallelle zaak is Solta op deze schatting ingegaan zonder haar te betwisten.
Het hof zal daarom — ook in deze zaak (zie rov. 8) — eveneens van die schatting
uitgaan.

De markt voor de Fraxel-producten kan dus worden gekarakteriseerd als een
relatief kleine markt (een niche markt) die bestaat uit 500-1000 afnemers
(behandelklinieken) in de EU. Die markt kenmerkt zich er verder door dat het
tamelijke prijzige basisproduct (het laserapparaat) niet op regelmatige basis wordt
aangeschaft (eens per 10 jaar), maar de veel goedkopere onderdelen en
accessoires wel; deze moeten immers naar eigen stelling van Solta regelmatig
worden vervangen. De markt voor FRAXEL-behandeldiensten moet als groter
worden ingeschat, aangezien deze bestaat uit de personen die geinteresseerd
Zijn in/op zoek zijn naar huidverjonging. Aangenomen moet worden dat de 500-
1000 behandelkliniecken dit soort verjongingsbehandelingen op meer dan
incidentele basis aanbieden en verrichten. Kenmerkend voor de hier bedoelde
markt is dus dat de behandeldiensten met een zekere regelmaat worden verricht.

Wanneer een merk in de EU/Benelux bekend is, moet als gegeven worden
beschouwd dat het daar ook normaal is gebruikt. Bekendheid van een merk
ontstaat immers door het gebruik daarvan. Volgens Solta genieten de FRAXEL-
merken bekendheid in de EU/Benelux, hetgeen in haar visie blijkt uit de annexen
03-04 en 03-05 bij bijlage 1b bij het verweerschrift. De bij annex 03-04 gevoegde
online artikelen zijn, zoals Safety4yoU heeft opgemerkt, echter niet gericht op de
EU. Dat is wel het geval bij de bij annex 03-05 gevoegde Nederlandstalige online-
artikelen. Met name heeft Solta zich op de volgende drie daarvan beroepen:

- het artikel met het opschrift ‘Fraxel: ‘DE KEUZE VAN HOLLYWOOD
BEROEMDHEDEN;
- het artikel met de titel ‘WERKT HUIDVERZORGING ? DE PRIMEUR VAN
FRAXWEL, IPL EN MEER’ en met daarin de volgende passage:
‘Kim Kardashian vertelde Oprah dat ze van Fraxel-
laserbehandelingen houdt’;
- het artikel met de titel ‘FRACTIONAL LASER; EEN AANRADER OF NIET?’ en
met daarin de volgende passage:
‘Een innovatieve methode om je huid weer te laten stralen is de
fractional laser, ook wel Fraxel genaamd'.

Van de twee eerstgenoemde artikelen is geen datum te achterhalen. Bovendien
komt uit die artikelen alleen naar voren dat FRAXEL bekend is in de VS, namelijk
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bij Hollywood beroemdheden en bij Kim Kardashian/Oprah Winfrey. Bij het derde
artikel staan lezersreacties die teruggaan tot 3 april 2017, zodat het van voor die
datum moet stammen. Het artikel bevat echter geen indicatie dat FRAXEL toen
al in de EU bekend was voor laserproducten of -behandelingen. Ook is er geen
aanwijzing dat dit artikel tot bekendheid daarvan in de EU heeft geleid. Dit alles
overziend, en mede in aanmerking nemend hetgeen hierna onder 24 en 29 wordt
overwogen, kunnen — voor zover het gaat over de relevante periode van 4 oktober
2016 tot 4 oktober 2021 — de FRAXEL-merken niet als bekend in de EU/Benelux
worden beschouwd. Dit betekent dat Solta zich ter onderbouwing van het normaal
gebruik niet met vrucht kan beroepen op bekendheid van haar merken.

Normaal gebruik van de FRAXEL-merken voor de behandelingen

In punt 6.2.8 van haar verweerschrift heeft Solta aangevoerd dat de
behandeldiensten van klasse 44 — waarvoor haar FRAXEL-Uniemerk 2008 was
verleend — overeenstemmend zijn met/complementair zijn aan de waren uit
klasse 10 waarvoor het PLAXEL-merk is ingeschreven. Met het laserapparaat uit
klasse 10 kunnen de klasse 44-behandelingen namelijk worden uitgevoerd, aldus
Solta. Aangezien in dit beroep de gegrondheid van de oppositie tegen de
inschrijving van het PLAXEL-merk voor klasse 10 aan de orde is (zie rov. 11),
moet het hof ook onderzoeken of — zoals Safety4dyoU stelt maar Solta betwist —
de FRAXEL-merken niet normaal zijn gebruikt voor waren in klasse 44, ook al is,
zoals in rov. 10 is vastgesteld, in de procedure voor het hof niet meer aan de orde
of terecht is geopponeerd tegen de inschrijving van het PLAXEL-merk voor waren
uit die klasse 44.

Ter onderbouwing van haar betoog dat het FRAXEL-Uniemerk 2008 voor de
diensten uit klasse 44 (‘Cosmetische en plastische chirurgie en dermatologische
behandelingen’) normaal is gebruikt, heeft Solta gewezen op de lijst met de 131
klinieken in de EU die met haar toestemming die behandelingen uitvoeren (blz.
241-246 van bijlage 2b bij het verweerschrift). Die door Solta zelf opgestelde lijst
(hierna ook: de 131-lijst) heeft als zodanig evenwel geen relevante bewijswaarde.
Verder heeft Solta, bij de bijlagen 2b (blz. 265-366) en 5 bij het verweerschrift, via
de Wayback Machine (het internetarchief) verkregen vroegere websites
overgelegd van een aantal klinieken in de EU waar behandelingen werden
aangeboden. Op die websites is het woord ‘Fraxel’ vermeld. Het gaat om websites
van de volgende bedrijven, met daarachter de datum van de Wayback Machine-
opname daarvan:

a) Kazem (Nederland) 3 augustus 2021

b) La Maison (Nederland) 5 mei 2019

c) Dermaloft (Duitsland) 25 oktober 2019

d) Lasthetic (Duitsland) 23 december 2018
e) Clinique des Champs (Frankrijk) 21 juni 2020

f) Lazeo meerdere locaties (Frankrijk) 20 september 2020
g) Klinika (Polen) 18 juni 2021

h) Beauty Derm (Polen) 1 december 2020
i) Blue Moon meerdere locaties (Spanje) 27 september 2021
j) Clinic Diego de Leon (Spanje) 7 februari 2019
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k) MA Clinic (Belgié€) 13 mei 2021

[) De Baronie (Belgié) 29 december 2020
m) Biolaser (Luxemburg) 30 april 2020

n) MACLINIC (Belgié) -

Van deze klinieken zijn echter alleen de bij a), f) en i) genoemde (Kazem, Lazeo
en Blue Moon) terug te vinden op de 131-lijst, maar de andere niet, hoewel de
131-lijst als opschrift heeft ‘active clients of FRAXEL products in period 2019-
2022 en afgaande op de onder 17 weergegeven stellingen van Solta uitputtend
is ten aanzien van de EU gevestigde klinieken die met haar toestemming het
FRAXEL-merk voor behandelingen gebruiken. Voor deze ongerijmdheid is door
Solta geen verklaring gegeven, waardoor — onder meer — de mogelijkheid open
blijft dat de klinieken b)-e), g), h) en j)-m) geen toestemming voor gebruik van
FRAXEL-merken hadden en die merken dus niet normaal konden gebruiken (zie
rov. 16). Gelet hierop kan aan de websites van deze klinieken niet de waarde
worden gehecht die nodig is om deze mee te kunnen wegen bij de beantwoording
van de vraag of van het FRAXEL-Uniemerk 2008 normaal gebruik is gemaakt
voor behandelingen uit klasse 44. Uit de Wayback Machines-websites zou
mitsdien alleen kunnen worden afgeleid dat behandelingen onder dat merk
werden aangeboden in 2020 in één kliniek met meerdere locaties in Frankrijk
(Lazeo) en in 2021 in één kliniek met meerdere locaties in Spanje (Bleu Moon) en
in één kliniek in Nederland (Kazem). Voor de Nederlandse kliniek Kazem heeft
Solta facturen voor de aanschaf van Fraxel-accessoires overgelegd (zie rov. 27
(i) hierna), maar voor de Franse en Spaanse klinieken Lazeo en Blue Moon niet.
Er kan dus niet vanuit worden gegaan dat aan deze Franse en Spaanse klinieken
Fraxel-producten zijn verkocht. Aangezien zulke producten volgens de eigen
stellingen van Solta’ nodig zijn voor iedere Fraxel-behandeling, is er daarom
reden voor (ernstige) twijfel of daar in de relevante periode wel daadwerkelijk
behandelingen onder het merk FRAXEL zijn verricht.

Solta heeft verder facturen aangereikt waaruit blijkt dat drie op de 131-lijst
vermelde klinieken (de Italiaanse kliniek AS Clinic en de Franse klinieken Clipp
Center en Medicare) in 2021 voor in totaal € 58.819,- Fraxel-producten hebben
aangeschaft (zie hierover eveneens rov. 27 bij (i)). Het enkele feit dat een kliniek
over Fraxel-producten beschikt, wil echter nog niet zeggen dat deze ook, onder
licentie van Solta, behandelingen onder het merk FRAXEL aanbiedt en verricht.
Het is bepaald denkbaar dat met Fraxel-producten behandelingen worden
uitgevoerd zonder dat voor die behandelingen het FRAXEL-merk wordt gebruikt.
Dat de behandelingen wel onder dat merk werden verricht, zou eenvoudig zijn
aan te tonen aan de hand van websites en andere uitingen van die klinieken,
waarover Solta zonder problemen, net als voor de in rov. 22 genoemde klinieken,
de beschikking had kunnen krijgen. Zulke uitingen heeft Solta desondanks niet in
het geding gebracht. Bij deze stand van zaken kan niet worden aangenomen dat
AS Clinic, Clipp Center en Medicare het merk FRAXEL in de periode 4 oktober
2016 — 4 oktober 2021 hebben gebruikt voor behandelingen.

1 Zie m.n. punt 5.7.2, laatste volzin, van het verweerschrift
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Samenvattend kan alleen bewezen worden geacht dat het FRAXEL-Uniemerk
2008 voor de dienst ‘cosmetische en plastische chirurgie en dermatologische
behandelingen’ is gebruikt in 2020/2021 in één Spaanse, één Franse en één
Nederlandse kliniek, waarbij bovendien (ernstig) kan worden betwijfeld of in de
Spaanse en Franse Kkliniek daadwerkelijk zulke behandelingen werden
uitgevoerd.

Zoals onder 19 is uiteengezet bestaat de markt in de EU voor de dienst
‘cosmetische en plastische chirurgie en dermatologische behandelingen’ uit de
potentiéle klanten van de onder 18 bedoelde 500 & 1000 laserklinieken, die, over
de hele relevante periode van 4 oktober 2016 tot 4 oktober 2021, verondersteld
moeten worden ieder jaarlijks met regelmaat zulke behandelingen aan te bieden
en te verrichten. Het enige bewezen geachte gebruik van het FRAXEL Uniemerk
2008 dat voor die dienst in de EU in die periode heeft plaatsgevonden is ten
opzichte hiervan zo gering, zowel in omvang als frequentie, dat niet kan worden
aangenomen dat het een reéel commercieel doel diende en werkelijk bedoeld
was om in de EU een afzet te vinden of te behouden voor de behandeldiensten
die onder dat merk worden aangeboden. De stelling van Solta, dat haar FRAXEL
Uniemerk 2008 normaal is gebruik voor diensten in klasse 44, wordt daarom als
onbewezen verworpen.

Overigens volgt het hof Solta niet in haar in de parallelle zaak ontvouwde
redenering?, dat het oordeel van het hof, dat het door haar gepresenteerde
bewijsmateriaal onvoldoende is, met zich zou brengen dat zij het normaal gebruik
van het FRAXEL-merk voor behandelingen alleen zou kunnen bewijzen door
middel van facturen (van, zo begrijpt het hof, de behandelingen), maar dat dit niet
van haar kan worden gevergd omdat zij daar, als licentiegever, niet over beschikt,
en omdat overlegging daarvan bovendien onethisch zou zijn in verband met de
privacybelangen van degenen die behandeling ondergaan. Hiermee ziet Solta
namelijk over het hoofd dat het gezien het onder 15 overwogene, voor de hand
ligt om dat bewijs te leveren aan de hand van websites of andere uitingen waarin
de licentienemende klinieken de Fraxel-behandelingen aanbieden. Er is geen
reden om aan te nemen dat voor Solta niet goed mogelijk zou zijn geweest om
dergelijk bewijs te verkrijgen. Voor de in rov. 22 genoemde klinieken was dat
klaarblijkelijk geen probleem.

Normaal gebruik van de FRAXEL-merken voor lasers, onderdelen en accessoires

Solta heeft haar betoog dat het FRAXEL-Beneluxmerk en het FRAXEL-Uniemerk
2006 (samen: de FRAXEL K10-merken) normaal zijn gebruikt voor lasers,
onderdelen en accessoires in klasse 10 met name doen steunen op:

(i) de (onder 22 en 23 al ter sprake gekomen) facturen voor een totaalbedrag
van € 58.819,- over de periode van circa zes maanden tussen 19 maart
2021 en 23 september 2021, te weten een factuur van 19 maart 2021 aan
AS Clinic van € 42.000,- (€ 51.240,- met belasting) voor de verkoop van
een Fraxel-apparaat en daarbij behorende Fraxel-onderdelen en

2 0.m. punt 6.7 dupliek
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accessoires, en facturen (de accessoire-facturen) voor de verkoop van
Fraxel tips (cool roller) aan AS Clinic, Clipp Center, Medicare en Kazem;

(i) een schriftelijke verklaring van J. Blackowitz, hoofd van de wereldwijde
merkenafdeling van de Bausch Health-organisatie, van 27 december
2022, inhoudende dat in de periode 2016-2020 in de EU en de Benelux
omzetten van respectievelijk € 4.841,638,- en € 129.885,- zijn behaald met
producten en diensten van het merk FRAXEL, waaronder het
laserapparaat en accessoires als wegwerptips;

(iii) Een aanvullende schriftelijke verklaring van J. Blackowitz van 3 mei 2024,
inhoudende dat met Fraxel-producten (vooral apparaten en wegwerptips)
in de jaren 2019-2021 in de EU een omzet van in totaal $ 3.218.448,- is
genereerd?.

De verklaringen van J. Blackowitz komen er op neer dat in de periode 2016-2021
in de EU gemiddeld voor ongeveer een miljoen euro per jaar aan Fraxel-
producten werd omgezet. Slechts € 58.819,- daarvan, in één periode van 6
maanden, is gestaafd met facturen. Die staving is zo schamel dat zij niet kan
dienen als een begin van bewijs van hetgeen J. Blackowitz heeft verklaard.
Verder in aanmerking nemende dat J. Blackowitz, gezien zijn positie in het
concern waar Solta deel van uitmaakt, belanghebbende is bij zijn verklaringen,
waardoor behoedzaamheid bij de waardering daarvan is geboden, kan — anders
dan Solta meent — aan die verklaringen dan ook niet het aanvullend bewijs
worden ontleend dat in de relevante periode van eind 4 oktober 2016-4 oktober
2021 meer omzet met FRAXEL-producten is behaald dan uit de overgelegde
facturen blijkt*. Hierbij komt nog dat niet valt in te zien dat de door Solta
voorgestane extrapolatie van het in 6 maanden gegenereerde factuurbedrag van
€ 58.819,-° zou uitkomen bij, of in de buurt van, de uit de verklaringen van J.
Blackowitz naar voren komende omzet van gemiddeld ongeveer 1 miljoen euro
per jaar.

Bewezen is dus alleen, op grond van de genoemde facturen, dat in de periode 4
oktober 2016-4 oktober 2021:

- in de EU, met inbegrip van de Benelux, zijn verkocht één FRAXEL-
laserapparaat met accessoires en onderdelen voor een prijs van €
42.000,- (€ 51.240,- met belasting) en FRAXEL tips/accessoires ter
waarde van (€ 58.819 - € 51.240 =) € 7.579,- met belasting;

- inde Benelux voor € 1.644,39 aan FRAXEL tips is verkocht (aan Kazem).

Van belang is hierbij nog dat uit de accessoire-facturen blijkt dat voor de tips per
stuk tussen € 380,- en € 453,- zonder BTW is gefactureerd en dat (1+4+3+4+4 =)

3 Overgelegd als bijlage 2 bij dupliek in de parallelle zaak
4 Vergelijk de punten 38 t/m 43 van het onder 14 genoemde "Centrotherm’-arrest van het HvJEU
5 O.m. punt 5.4.5 verweerschrift
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16 tips zijn verkocht, waarvan 3 in de Benelux aan Kazem. Daarnaast zijn nog 4
cool roller tips aan AS Clinic meegeleverd met het laserapparaat.

Uit de stukken die Solta naast de onder 27 genoemde heeft overgelegd, is niet af
te leiden dat sprake was van ander dan het zojuist besproken gebruik van de
FRAXEL-merken waarmee is beoogd in de EU/Benelux afzet voor de producten
waarop die merken zijn aangebracht, te vinden of te behouden. Verwezen wordt
naar de rov. 20, 24 en 25.

De verkoop van één laserapparaat onder de FRAXEL K10-merken in de periode
4 oktober 2016 — 4 oktober 2021 op een markt in de EU van 500 tot 1000
apparaten over die periode (zie rov. 18) levert een zo minimaal gebruik van die
merken op dat daaraan niet de gevolgtrekking kan worden verbonden dat die
merken normaal zijn gebruikt, ook niet wanneer in aanmerking wordt genomen
dat het om een tamelijk duur (maar niet zeer duur) product gaat dat niet op
regelmatige basis wordt aangeschaft. Om die gevolgtrekking te kunnen
rechtvaardigen zouden in ieder geval een aantal apparaten in de relevante
periode moeten zijn verkocht, en niet slechts één, het absolute minimum. Ook het
gebruik van de FRAXEL K10-merken bij de verkoop in 2021/2022 in de EU aan
vier klinieken van 16-20 tips met een waarde van circa € 400,- per stuk is wat
omvang en frequentie betreft te gering om te kunnen concluderen dat van die
merken normaal gebruik is gemaakt in de relevante periode. Bedacht dient hierbij
te worden dat, zoals onder 19 is toegelicht, de markt bestaat uit 500 a 1000
klinieken die ieder regelmatig tips nodig hebben. Uit de verkopen van deze
accessoires kan overigens niet worden afgeleid dat in de relevante periode van 4
oktober 2016 — 4 oktober 2021 meer dan één daarbij behorend laserapparaat is
verkocht. Weliswaar zou de aankoop van zulke accessoires kunnen impliceren
dat de desbetreffende kliniek over een laserapparaat beschikt, maar het kan goed
zijn dat dat apparaat voor de relevante periode is aangeschaft®. Alles overziend
moet worden vastgesteld dat — ook wanneer de factuur van 19 maart 2021 en de
accessoire-facturen in samenhang worden beschouwd — het FRAXEL Uniemerk
2006 in de relevante periode niet normaal is gebruikt.

In de Benelux is in de relevante periode geen enkel Fraxel-apparaat verkocht. Het
FRAXEL Beneluxmerk is alleen maar gebruikt bij de verkoop van 3 tips aan
Kazem. Van normaal gebruik van dat merk is dus evident geen sprake.

Kennelijk ten betoge dat haar niet kan worden tegengeworpen dat zij niet méér
facturen heeft overgelegd, heeft Solta nog aangevoerd’, dat zij ervoor heeft
gekozen om een selectie van facturen in te dienen, omdat facturen zeer
vertrouwelijk van aard zijn en zij wil voorkomen dat haar concurrent Safety4yoU,
aan wie de processtukken uiteraard worden doorgestuurd, meer vertrouwelijke
informatie ontvangt dan strikt noodzakelijk is. In aanvulling hierop heeft Solta
opgemerkt® dat er ook voor is gekozen om geen informatie over
marketinginspanningen aan het bewijsmateriaal toe te voegen omdat

6 In deze zin ook Solta zelf in punt 5.7.2 van het verweerschrift
7 Punt 5.4.6 van het verweerschrift
8 Punt 5.7.8 van het verweerschrift
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marketinginspanningen in de Business-to-Business (B2B) markt van
laserapparatuur en accessoires/onderdelen minder relevant zijn, en informatie
daarover vertrouwelijk is. Ook deze argumentatie van Solta stuit af op het onder
15 overwogene. Zij was voor het bewijs van normaal gebruik geenszins
aangewezen op facturen of vertrouwelijke marketinggegevens, maar had kunnen
kiezen voor het verstrekken van niet-vertrouwelijke informatie over de door haar
ontplooide activiteiten voor het vinden of behouden van afzet op de
desbetreffende markt, zoals, toegespitst op de B2B-context, het onderhouden
van een website, het plaatsen van gerichte online advertenties, contentmarketing
en het organiseren van evenementen. Dat zij, zoals zij zelf aangeeft, daarvoor
niet heeft gekozen, komt voor haar eigen rekening. Afgezien hiervan was het ook
niet nodig om facturen te overleggen van alle verkopen, of van het merendeel
daarvan. Solta — die afgaande op de verklaringen van J. Blackowitz 10 tot 20
apparaten per jaar zou hebben verkocht® — had, naar blijkt uit het onder 31
overwogene, kunnen volstaan met overlegging van verkoopfacturen van enkele
laserapparaten in de relevante periode in de EU. Ook hier geldt dat zij een keuze
heeft gemaakt — namelijk om niet meer dan het absolute minimum van één
apparaten-factuur te overleggen — die voor haar rekening komt. Verder is het zo
dat Solta op de voet van artikel 1.26 lid 3 van het Reglement op de procesvoering
facturen afzonderlijk had kunnen indienen met het verzoek deze vertrouwelijk te
behandelen. Maar ook dat heeft zij niet gedaan.

Uit het voorgaande volgt dat de FRAXEL-merken zijn niet normaal gebruikt, zodat
de daarop gebaseerde oppositie van Solta tegen de inschrijving van het PLAXEL-
merk moet worden afgewezen.

3. Grief 2: verwarringsgevaar

Nu de oppositie van Solta al afstuit op artikel 2.16bis BVIE, komt het hof niet toe
aan grief 2 van Safety4yoU, dat er geen verwarring is te duchten.

4. Conclusie

Het beroep van Safety4yoU is dus gegrond. Gezien ook het onder 10 overwogene
leidt dit ertoe dat de inschrijving van het PLAXEL-merk in stand blijft voor alle
daarbij genoemde waren en diensten.

5. Kosten

Het BBIE heeft op de voet van artikel 2.16 lid 5, derde volzin, BVIE bepaald dat
geen kosten zijn verschuldigd. Gelet op het voorgaande kan dit niet in stand
blijven, en dient Solta alsnog te worden verwezen in de kosten van de procedure
voor het BBIE, vast te stellen op € 1.045,-;

9 Uit de verklaring van J. Blackowitz is namelijk op te maken dat Solta voor 1 miljoen euro per jaar
aan Flaxel-producten in EU verkocht, zie rov. 28. Uitgaande van een prijs van € 42. 000,- voor één
apparaat, en een bepaald bedrag per jaar aan accessoires/onderdelen, kan het aantal per jaar in
de EU verkochte apparaten worden geschat op 10 a 20.
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Solta wordt bovendien verwezen in de kosten van de procedure voor het Hof.
Daar geen griffierecht is geheven en geen instructiemaatregel 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 € 1.800,-.

Derhalve dient Solta te worden verwezen in de kosten van beide procedures,
vastgesteld op een bedrag van in totaal € 3.220,-.

D. Beslissing
Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- vernietigt beslissing nr. 3000410 van het BBIE van 27 november 2023
voor zover daarbij het PLAXEL-merk (geregistreerd onder nummer
1450011) is vernietigd;

- wijst de vordering van Solta tot nietigverklaring van dat merk alsnog
(volledig) af;

- houdt de inschriiving van dat merk dus in stand voor alle daarbij
aangewezen waren en diensten;

- verwijst Solta in de kosten, vastgesteld op een (totaal-)bedrag van
€ 3.220,-.

Dit arrest is gewezen door C. Besch, eerste vice-president, S. Granata, tweede
vice-president, en M-Y. Bonneur, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 februari 2026 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 N/ {

Griffier

P

WA
-D. Kiers-Becking
President
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