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GERECHTSHOF
COUR DE JUSTICE

Arrest van 2 juni 2026

in zaak C 2025/12
gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof
Tussen:

Mogador s.r.o., gevestigd te Otrokovice, Tsjechi€,

verzoekende partij,

hierna: verzoekster,

vertegenwoordigd door B. Quanten, gemachtigde, gevestigd te Hasselt, Belgié,
en Mr. P. de Grauwe, advocaat, gevestigd te Gent, Belgié,

en:

PANON HEALTHY FOOD d.o.o., gevestigd te Temerin, Serviég,
verwerende partij,
hierna: verweerster,

vertegenwoordigd door Mr. C. Netze-Ritsema, advocaat, gevestigd te Bussum,
Nederland.




A. Voorgeschiedenis van het geding

Op 10 november 2023 heeft verweerster bij het BBIE' een aanvraag ingediend
voor inschrijving van het volgende Benelux-woord-/beeldmerk:
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(hierna: het Teken) voor waren in de klasse 30 (rijstepap en rijstproducten voor
het snel bereiden van gerechten, evenals preparaten voor het bereiden van
dergelijke gerechten).

Het BBIE heeft deze aanvraag onder nummer 1493796 ingeschreven en
gepubliceerd op 20 november 2023.

Op 22 januari 2024 heeft verzoekster oppositie ingesteld tegen inschrijving van
het Teken. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14 lid 2 onder b en artikel 2.2ter
lid 3 onder b BVIEZ:

“Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet
ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard:

b) indien het door een gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder op eigen
naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de
gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.”

Het BBIE heeft de oppositie (met nummer 2019373) bij beslissing van 1 april 2025
afgewezen en beslist dat het Teken wordt ingeschreven voor de aangevraagde
waren. Daartoe heeft het BBIE, beknopt weergegeven, overwogen dat onder het
begrip houder van een merk als bedoeld in artikel 2.2ter lid 3 onder b BVIE ook
een niet-geregistreerd merk kan vallen, maar alleen voor zover het recht van het
land van oorsprong dergelijke rechten erkent. Het is aan verzoekster om aan te
tonen dat niet-geregistreerde merken onder Tsjechisch recht worden beschermd,
welke voorwaarden daarvoor gelden en dat aan deze voorwaarden is voldaan.
Nu verzoekster dat niet heeft gedaan, kan het bestaan van een ouder merk niet
worden aangenomen.

' Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.
2 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.



B. Procedure voor het Hof

Bij verzoekschrift, met bijlagen, dat op 2 juni 2025 bij het Benelux-Gerechtshof
(hierna: het hof) is binnengekomen, heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de
beslissing van het BBIE. Zij verzoekt het hof, samengevat: de oppositie van
verzoekster gegrond te verklaren, de beslissing van het BBIE van 1 april 2025 te
vernietigen en te verklaren dat de Benelux merkaanvraag nr. 1493796 in klasse
30 niet mag worden ingeschreven in het Benelux merkenregister, met
veroordeling van verweerster in de kosten van de oppositie en het hoger beroep.

Bij verweerschrift heeft verweerster het verzoek bestreden.

Bij gebreke van een verzoek om een mondelinge behandeling wordt zonder
mondelinge behandeling uitspraak gedaan.

De procestaal is het Nederlands.
C. Beroepsgronden en verweermiddelen
Beroepsgronden

Volgens verzoekster zijn de overwegingen en de beslissing van het BBIE onjuist:

- Tsjechié zou wel degelijk niet-geregistreerde merken in artikel 7 lid 1
onder e van de Tsjechische Merkenwet erkennen.

- Er zou afdoende zijn aangetoond dat de ingeroepen eerdere merken
niet-geregistreerde merken zijn, die als zodanig een grond kunnen
uitmaken voor het instellen van oppositie op basis van artikel 2.2ter lid 3
onder b BVIE.

- Er zou afdoende zijn aangetoond dat aan de overige voorwaarden is
voldaan om de oppositie ingesteld tegen de betwiste merkaanvraag op
grond van artikel 2.2ter lid 3 onder b BVIE ontvankelijk en gegrond te
verklaren.

Verweermiddelen

Verweerster heeft hier, beknopt weergegeven, het volgende tegen aangevoerd:

- Verzoekster kan niet worden beschouwd als de houder van een van de
aangevoerde merken.

- Het enige type niet-ingeschreven merkrecht dat wordt erkend door
Tsjechisch recht zijn merken die algemeen bekend zijn op het
grondgebied van Tsjechié in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van
Parijs. Dat volgt uit artikel 2 onder D van de Tsjechische Merkenwet.

- Geen van de overgelegde bewijsstukken toont aan dat de ingeroepen
merken de status van bekend merk hebben in Tsjechié.

- Artikel 7 lid 1 onder e heeft betrekking op de mogelijke gronden voor een
oppositie- of nietigheidsprocedure, niet op de materiéle vereisten voor
het ontstaan of de erkenning van niet-ingeschreven merken.

- Verzoekster heeft niet aangetoond wat volgens Tsjechisch recht de
voorwaarden voor een exclusief recht op een niet-ingeschreven merk
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zijn, zodat ook niet kan worden vastgesteld of in casu aan die vereisten
is voldaan.

- Uit de overgelegde stukken blijkt niet welke concrete criteria worden
gebruikt bij de beoordeling van voldoende gebruik, noch welke
minimumeisen aan dergelijk gebruik worden gesteld.

- Verzoekster heeft weliswaar bewijzen van gebruik van de ingeroepen
merken als exportmerk overgelegd maar zij heeft op geen enkele wijze
duidelijk gemaakt hoe en waarom het gebruik voldoet aan de eisen die
onder Tsjechisch recht worden gesteld aan dergelijk gebruik.

D. Beoordeling
1. Ontvankelijkheid van het beroep

Verweerster heeft een beroep gedaan op niet-ontvankelijkheid vanwege het niet
tijldig indienen van het beroepschrift. Het beroep is op 2 juni 2025 ingediend,
terwijl de beroepstermijn verstreek op 1 juni 2025. Er is volgens verweerster niet
voorzien in een verlenging van de beroepstermijn. Zij meent dat artikel 1.27 lid 4
van het Reglement op de procesvoering slechts ziet op termijnen in lopende
procedures.

Artikel 1.15bis lid 1 BVIE en artikel 4.2 Reglement op de procesvoering bepalen
dat de termijn voor het instellen van beroep bij het Benelux-Gerechtshof twee
maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing bedraagt. In
het Reglement op de procesvoering is in artikel 1.28 lid 1 opgenomen dat de
termijn voor het instellen van beroep als bedoeld in artikel 1.15bis lid 1 BVIE
ingaat vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing door het Bureau. In hetzelfde
hoofdstuk (Termijnen) is artikel 1.27 opgenomen dat daarmee dus ook ziet op de
termijn van indiening van een beroepschrift. Artikel 1.27 lid 4 bepaalt dat de
vervaldag in de termijn is begrepen en dat als de termijn verstrijkt op een zondag
(zoals hier het geval was op 1 juni 2025) de vervaldag naar de eerstvolgende
werkdag (2 juni 2025) wordt verschoven. Daarmee is het beroepschrift dus tijdig
ingediend en is het beroep ontvankelijk.

2. Ten gronde
Juridisch kader artikel 2.2ter, lid 3, sub b, BVIE

Overeenkomstig artikel 2.2ter, lid 3, sub b BVIE wordt een merk wanneer
daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven “indien het door een
gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder
toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of
vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt’. Artikel 2.14, lid 2, sub b BVIE
bepaalt dat oppositie op deze grond kan worden ingesteld “door de daar bedoelde
houders van merken”.

Het doel van deze bepaling is te voorkomen dat de gemachtigde of de
vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk misbruik maakt van dit
merk. Deze personen kunnen immers profiteren van de kennis en de ervaring die
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ze tijdens de handelsrelatie met de houder hebben opgedaan, en dus
ongerechtvaardigd voordeel halen uit de inspanningen en de investeringen die de
merkhouder heeft gedaan?.

Om te voorkomen dat de betwiste aanvraag wordt ingeschreven, moeten de
volgende cumulatieve voorwaarden zijn vervuld*:

1) De opposant is houder van een ouder merk.

2) De verweerder is of was gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van
het merk.

3) De aanvraag is in naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger en zonder
toestemming van de houder ingediend zonder dat er legitieme redenen zijn die
de handelwijze van de gemachtigde of vertegenwoordiger rechtvaardigen.

4) De aanvraag betreft wezenlijk gelijke of overeenstemmende tekens en gelijke
of soortgelijke waren of diensten.

Het begrip merk ziet in dit verband niet alleen op ingeschreven merken maar ook
op niet-ingeschreven merken, maar alleen voor zover het recht van het land van
oorsprong dergelijke rechten erkent. Het is daarbij irrelevant of de aan het oudere
merk verbonden rechten gelden binnen de Europese Unie®.

Volgens verzoekster is zij sinds 2012 houdster van oudere niet-geregistreerde
merken. Niet-geregistreerde merken worden volgens haar onder Tsjechisch recht
erkend onder artikel 7 lid 1 onder e van de Tsjechische Merkenwet. Uit dat artikel
volgt dat de gebruiker van een ouder niet-geregistreerd merk oppositie kan
instellen tegen een merkaanvraag. Verzoekster wijst verder op Tsjechische
rechtspraak en literatuur waaruit de voorwaarden kunnen worden afgeleid
waaraan moet zijn voldaan voor het verkrijgen van niet-geregistreerde
merkrechten. Daaruit blijkt volgens verzoekster dat men louter door gebruik van
een teken in het handelsverkeer niet-geregistreerde merkrechten verwerft. Zij
stelt verder dat het gebruik van het niet-geregistreerde merk op een verpakking
van een product en dit product uitvoeren naar andere landen “gebruik in het
handelsverkeer” oplevert. Zij heeft de oudere niet-geregistreerde merken
aangebracht op de verpakking van producten en deze geéxporteerd naar andere
landen waaronder Servié. Ter onderbouwing daarvan heeft verzoekster facturen
en verklaringen overgelegd waaruit de export naar (onder meer) Servié blijkt.

Het hof stelt voorop dat het aan verzoekster is om aan te tonen dat niet-
geregistreerde merken worden erkend onder het Tsjechische merkenrecht en dat
aan de voorwaarden voor een dergelijk merk wordt voldaan.

3 HvJEU 11 november 2020, C-809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, punt 72 (Mineral magic).

4 Gerecht EU 13 april 2011, T-262/09, EU:T:2011:171, punt 61 (First Defense Aerosol Pepper
Projector).

5 Vgl. Gerecht EU 28 juni 2023, T-145/22, ECLI:EU:T:2023:365, punt 42-43 (Vorm van een
grashalm in een fles).
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Dat onder Tsjechisch recht de mogelijkheid bestaat van erkenning van niet-
geregistreerde merken volgt uit artikel 7 lid 1 onder e van de Tsjechische
Merkenwet. Dat artikel geeft immers de mogelijkheid van oppositie door de
gebruiker van een niet-geregistreerd merk. Uit dit artikel volgt echter niet aan
welke voorwaarden een niet-geregistreerd merk moet voldoen voor erkenning als
zodanig onder Tsjechisch recht. De overige stukken die verzoekster heeft
overgelegd (delen uit rechterlijke beslissingen en handboeken) geven evenmin
duidelijkheid over de criteria die naar Tsjechisch recht gelden voor erkenning van
een niet-geregistreerd merk. Verzoekster stelt op basis van die stukken dat men
door het enkele gebruik van het betwiste teken in het handelsverkeer niet-
geregistreerde merken verwerft. Die stelling kan niet gevolgd worden. Uit die
stukken volgt in elk geval dat voorwaarden lijken te worden gesteld aan de duur,
de plaats en de intensiviteit van het gebruik alsmede de bekendheid van de
consument met een niet-geregistreerd merk. Verzoekster heeft echter nagelaten
om aan te geven welke specifieke eisen gelden voor erkenning als niet-
geregistreerd merk in Tsjechié. Nu deze criteria onduidelijk zijn gebleven, kan het
hof niet toetsen of daaraan in casu is voldaan en dus ook niet vaststellen of
verzoekster zich kan beroepen op een ouder merk. Reeds om die reden kan
verzoekster geen beroep doen op art. 2.2ter lid 3 onder b BVIE.

3. Conclusie

De conclusie luidt dat het BBIE de oppositie terecht heeft afgewezen. Het hof zal
het beroep verwerpen.

4. Kosten

Het BBIE heeft verzoekster in de kosten verwezen. Gelet op het voorgaande kan
deze beslissing in stand blijven.

Verzoekster 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 € 600.

Derhalve dient verzoekster te worden verwezen in de kosten van het beroep voor
het hof, vastgesteld op een bedrag van € 600.

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

- verwerpt het beroep;
- verwijst verzoekster in de kosten, vastgesteld op een bedrag van € 600.



Dit arrest is gewezen door K. Vandenberghe, plaatsvervangend rechter,
A. Morocutti, plaatsvervangend rechter en M.P.J. Ruijpers, plaatsvervangend
rechter.

Het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 juni 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.
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