Teken werd

toch merk

In de afgelopen jaren is van
veel tekens de inschrijving als
merk geweigerd. Voorbeelden
van door het Benelux Merken-

bureau geweigerde tekens zijn
BioClaire voor reinigings-
middelen, Geboortewinkel voor
een winkel met babyspullen en
Biomild voor een zuivelproduct.
Volgens het Benelux Merken-
bureau zouden BioClaire,
Geboortewinkel en Biomild
beschrijvende aanduidingen

zijn die niet geschikt zijn om

als merk dienst te doen. Door
een belangrijke uitspraak van
het Europese Hof van Justitie
van 20 september 2001 in de
zogenaamde Basy Dry-zaak zijn
nu de mogelijkheden om tekens
| met een (enigszins)
beschrijvend karakter als merk
ingeschreven te krijgen
verruimd.

mr. M.C.H.I. van der Dussen*

Procter & Gamble brengt al geruime tijd
luiers op de markt onder de naam Pam-
pers. Op de verpakking van de luiers ver-
meldt Procter & Gamble tevens de aandui-

e 2 ding Basy Dry (zie af-
' ,J : A . beelding). Naar het
Pampers . oordeel van Procter

5 W ' & Gamble is de aan-

b ‘-M duiding Basy Dry een

— T merk dat de luiers

van Procter & Gamble kan onderscheiden
van luiers van andere fabrikanten.

De Verordening

Op 8 april 1996 heeft Procter & Gamble bij
het Europese Merkenbureau in Alicante te
Spanje een aanvraag ingediend tot in-
schrijving van het teken Basy Dry als
Europees merk voor wegwerpluiers van
papier of cellulose en voor luiers van stof.
Op 29 januari 1998 heeft het Europese
Merkenbureau geweigerd Basy Dry als
merk in te schrijven. Het Europese
Merkenbureau is op grond van de
Verordening inzake het Gemeenschaps-
merk (‘de Verordening’) bevoegd de in-
schrijving van een teken als merk te weige-
ren als het Europese Merkenbureau vindt
dat een teken elk onderscheidend vermo-
gen mist of een teken uitsluitend bestaat
uit tekens of aanduidingen ‘die in de han-
del kunnen dienen tot aanduiding van
soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming,
waarde, plaats van herkomst, tijdstip van
vervaardiging van de waren of verrichting
van de dienst of andere kenmerken van de
waren of diensten’. Deze in de Verordening
genoemde redenen voor weigering deden
zich volgens het Europese Merkenbureau
VOOT.

Uitspraak van de Eerste Kamer
van Beroep

Procter & Gamble was het met de afwijzing
niet eens en heeft vervolgens beroep inge-
steld bij de zogenaamde Eerste Kamer van
Beroep van het Europese Merkenbureau.
Deze Kamer was van oordeel dat het teken
Basy Dry uitsluitend uit woorden bestaat

die in de handel kunnen dienen tot aandui-
ding van de bestemming van luiers en het
teken Basy Dry onderscheidend vermogen
mist. Om die redenen zou Basy Dry onge-
schikt zijn om als merk te worden inge-
schreven.

Uitspraak van het Gerecht van
de Eerste Kamer

Procter & Gamble kon zich bij de beslissing
van de Eerste Kamer van Beroep van het
Europese Merkenbureau niet neerleggen
en heeft daartegen bezwaar gemaakt bij
het zogenaamde Gerecht van Eerste
Aanleg van de Europese Gemeenschappen
(‘het Gerecht’). Primair stelde Procter &
Gamble zich op het standpunt dat het te-
ken Basy Dry wel degelijk voldoende onder-
scheidend vermogen heeft om als merk
dienst te kunnen doen en ook niet dient tot
aanduiding van de bestemming van luiers.
Subsidiair stelde Procter & Gamble dat het
teken Basy DRy in ieder geval door (inten-
sief) gebruik v66r de aanvraag onderschei-
dend vermogen heeft verkregen. Procter &
Gamble beriep zich daarbij op een bepa-
ling in de Verordening waar in staat dat
het Europese Merkenbureau niet de in-
schrijving mag weigeren van een teken als
het teken door gebruik onderscheidend
vermogen heeft verkregen.

Het Gerecht was van oordeel dat het te-
ken Basy Dry de gebruiker van luiers (dat
wil zeggen de verzorger van een kind)
slechts informeert over de bestemming
van het product en het teken Basy Dry niet
is aangevuld met een extra bestanddeel
waardoor het teken onderscheidend ver-
mogen zou hebben. Het teken Basy Dry zou
volgens het Gerecht de gebruiker van lui-
ers slechts informeren over de bestem-
ming van het product omdat luiers een ab-
sorberende functie voor het droog houden
van baby’s hebben. Het Gerecht vond der-
halve dat het Europese Merkenbureau te-
recht de inschrijving van het teken Basy
Dry als merk heeft geweigerd. Wel diende
het Europese Merkenbureau van het
Gerecht nader te onderzoeken of het be-
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schrijvende teken Basy Dry niet door inten-
sief gebruik door Procter & Gamble onder-
scheidend vermogen heeft gekregen.

Uitspraak van het Europese
Hof van Justitie

Voor zover de beslissing voor haar negatief
is uitgepakt, is Procter & Gamble op 8 okto-
ber 1999 in Hoger Beroep gegaan bij het
Europese Hof van Justitie (‘het Hof”). Proc-
ter & Gamble stelde zich op het standpunt
dat het Gerecht de relevante bepalingen in
de Verordening onjuist heeft uitgelegd en
toegepast door te oordelen dat het teken
Basy Dry de consument rechtstreeks infor-
meert over de bestemming van het product
en niet wordt aangevuld door een extra be-
standdeel dat aan het teken in zijn geheel
de geschiktheid zou kunnen verlenen om
de waren van Procter & Gamble te onder-
scheiden van andere ondernemingen.

Het Hof overweegt dat als de woordcombi-
natie (van Baby en Dry) niet de normale
wijze is om het product luiers in de Engelse
taal aan te duiden, of de essentiéle eigen-
schappen van luiers weer te geven, de

woordcombinatie geschikt is om als merk
te worden ingeschreven. Volgens het Hof
vormt de woordcombinatie Basy Dry geen
uitdrukking die in de Engelse taal bekend
staat als een aanduiding voor luiers of een
weergave van de essentiéle eigenschappen
van luiers. Het teken Bagy Dry is een taal-
kundige vondst en is volgens het Hof in
staat luiers van Procter & Gamble te onder-
scheiden. De inschrijving van het teken
Basy Dry als merk had dus niet geweigerd
mogen worden.

Consequentie
Als gevolg van de uitspraak van het Hof is
aannemelijk dat het Europese Merken-
bureau te Alicante en het Benelux Merken-
bureau te ‘s-Gravenhage veel minder te-
kens als merk zullen weigeren in te schrij-
ven. Meer dan in het verleden het geval
was, kunnen immers tekens die een (enigs-
zins maar niet uitsluitend) beschrijvend ka-
rakter hebben voor merkbescherming in
aanmerking komen.

In Product nummer 5 van 2001 schreef
ik dat het bij de introductie van een nieuw
product heel belangrijk is om voor het pro-

duct een soortnaam te verzinnen waarmee
het product in algemene zin kan worden
aangeduid en een onderscheidende, niet-
beschrijvende, merknaam. Een duidelijk
onderscheidend merk (zoals bijvoorbeeld
Kodak of Sony) biedt altijd de beste en
ruimste bescherming. Maar mocht u om
een bepaalde reden er de voorkeur aan ge-
ven een meer beschrijvende aanduiding als
merk te gebruiken en te beschermen dan
zijn de mogelijkheden daarvoor nu duide-
lijk verruimd. Wel blijft het bij min of meer
beschrijvende tekens van groot belang
deze intensief te gebruiken om de onder-
scheidende kracht en dus de beschermings-
omvang ervan te vergroten. ®

*mw. mr. M.C.H.I. van der
Dussen is advocaat en partner
bij CMS Derks Star Busmann te
Amsterdam, sectie Intellectuele

Eigendom en Informatietechnologie

(e-mail: [L.vanderdussen(@cmsderks.nl}
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