INTELLECTUELE EIGENDOM

Rechtspraak

Natte luiers I

Mr. H.M.H. Speyart*

laid:

Bijbesli van 29 januari 1998 weigert het Bureau voor Har-

et eerste arrest van het Gerecht naar a g
H van de weigering van een gemeenschapsmerk

werd besproken in NTER 1999, p. 187, Thans is
aan de beurt het arrest van het Hof waarbij voornoemd
arrest is vernietigd.
HvJ EG 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P;
n.n.g. IER 2001, p. 294, m.nt. De Wit; AA 2002, p. 40 m.nt. Gielen
(conclusie A-G Jacobs).

Feiten

Artikel 7 lid1onder b,cendvande G |
ning (GMVo'2) schrijft de weigering voor van tekens die b) elk onder-

P kenverorde-
scheidend vermogen missen, c) uitsluitend beschrijvend zijn, d)
gebruikelijk zijn geworden. Meer in het bijzonder slaat de in artikel 7
lid1onder c GMVo opgenomen weigeringsgrond op merken die

d bestaan uit tekens of b die in de handel kun-

van soort, hoedanigheid, Iheid, best

T

nen dienen tot aanduidii

ming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de
waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of
diensten’.

Artikel 7lid 3 GMVo voorzietin de mogelijkheid omdeinlid 1
onder b, cend neergelegde nietigheidsgronden te verhelpen door
inburgering, dat wil zeggen doordat een teken door gebruik het
onderscheidend vermogen verwerft dat het niet reeds van huis uit
bezat.

Vlak na de inwerkingtreding van het gemeenschapsmerkenstel
sel op 1april 1996, te weten op 8 april, deponeert Procter & Gamble
(‘P&G’) het woordmerk ‘Baby-Dry’ voor luiers.

De auteur schrijft uitsluitend op persoonlijke titel.

1 GvEAEG 8juli1999, Procter & Gamble/BHIM (Baby Dry), zaak T-
163/98, Jur.1999, p.11-2383, commentaar Cras in NJB1999,p.1598.

2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake
het gemeenschapsmerk, Pb.EG 1994, L11,p.1.

3 KvBBHIM31juli1998,R-35/1998-1.
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monisatie in de Interne Markt (Merken, Modellen) (‘het Bureau’) de
inschrijving van dit merk omdat het elk onderscheidend vermogen
mist en omdat het uitsluitend beschrijvend is.

P&G stelttegen deze beslissing beroep in bijde Kamers van
Beroep (‘KvB’) van het Bureau, waarbij zij primair betoogt dat het
betrokken merk van huis uit onderscheidend vermogen bezit, en sub-
sidiair dat het dat vermogen inieder geval door inburgering heeft
verworven. Hetberoep wordtdoor de KvB verworpen. Het onder-
schrijft de mening van de onderzoeker omtrent het onderscheidend
vermogen van het merk op zich en verwerpthet beroep op inburge-
ringdoor te verklaren dat P&G dit aspect reeds voor de onderzoeker
had moeten inroepen.3

P&G komtvervolgensinberoep bijhet Gerecht, dat voornoemd
arrestvan 8juli1999 wijst. Wathet onderscheidend vermogen en het
uitsluitend beschrijvend karakter van het teken betreft onderschrijft
het Gerechtdebevindingenvanonderzoeker en KvB. Wat het subsi-
diaire betoog van P&G metbetrekking totinburgering betreft oor-
deelthet Gerecht daarentegen dat hetstelsel vande GMVo niet met
zichmeebrengtdatde KvB's aan een element voorbij kunnen gaan
omdat het nietreeds voor de onderzoekeris aangevoerd. De beslis-
sing van de KvB wordt op die grond vernietigd.

P&G heeftnutegenditarresthogere voorziening ingesteld voor
zoverditarresthet oordeel van de KvB in stand houdt met betrekking

tot de beschermwaardigheid, van huis uit, van het merk.

Het arrest

Inhogere voorziening worden door partijen twee vragen aan de orde
gesteld: kan P&G hogere voorziening instellen, en wat is de precieze
reikwijdte van het verbod op uitsluitend beschrijvende merken in de
zinvanartikel 7 lid 1onder c GMVo.

De ontvankelijkheid van de hogere voorziening
Hoewel het dictum van het bestreden arrest is geformuleerd als een

geclausuleerde verniet

or iging van het bestreden besluit van de KvB,

volgt volgens het Hof uit de daaraan ten grondslag liggende rechts-
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overwegingen, waarin de primaire vordering van P&G werd afgewe-
zen, en uit het stelsel van het toepasselijke procesrecht, waarin het
Bureau zelf de gevolgen uit een vernietiging moet trekken, dat P&G
gedeeltelijkin het ongelijk is gesteld:

“24. Doordat het bestreden arrest de omstreden beslissing heeft ver-
nietigd op de enkele grond dat daarin is geweigerd het betoog betreffen-
de artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te onderzoeken, is het
gedeelte van deze beslissing betreffende het voldoen van de woordcombi-
natie Baby-dry aan de eisen van artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze veror-
dening in stand gebleven.

25. Het Gerecht heeft dus de aan zijn toezicht onderworpen hande-
ling slechts gedeeltelijk vernietigd. Hieruit volgt dat het BHIM bij het tref -
fenvan de maatregelen ter uitvoering van het bestreden arrest, zoals door
het Gerecht in punt 54 ervan genoemd, kon volstaan met een onderzoek
naar de toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 op het
onderhavige geval zonder terug te komen op zijn uitlegging van artikel 7,
lid 1, sub b en c, van deze verordening, die immers door het Gerecht is

aanvaard.’

Hetlouter beschrijvend karakter van hetteken ‘Baby-dry’

In eerste instantie geeft het Hof een algemene uitleg van het verbod
op uitsluitend beschrijvende merken:

“37. Uit de combinatie van [artikel 4 en 12 GMVo] volgt dat het ver-

bod om zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen als merk in te schrij-
ven tot doel heeft [..] te voorkomen dat als merk tekens of aanduidingen
worden ingeschreven die, wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke
wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigen-
schappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van
de onderneming die ze op de markt brengt, en dus het onderscheidend
vermogen missen die voor het vervullen van deze functie vereist is.
[.]
39. De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verorde-
ning nr. 40/94 doelt, zijn dus slechts die welke in het normale gebruik uit
het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij
rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiele eigen-
schappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is
aangevraagd. Verder kan de inschrijving van een merk dat tekens en aan-
duidingen bevat die aan deze omschrijving beantwoorden, slechts worden
geweigerd op voorwaarde dat het geen andere tekens of aanduidingen
bevat en dat bovendien de zuiver beschrijvende tekens en aanduidingen
waaruit het bestaat, niet worden gepresenteerd of geschikt op een wijze
die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding
van de betrokken waren of diensten of van de essentiele eigenschappen
daarvan.

Deze uitleg wordt vervolgens uitgewerkt voor woordmerken:

‘40. Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het
merk dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel beschrij-
vend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de
woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen.
Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie
waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het
normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt
gebezigd om de waar of de dienst of de essentiele eigenschappen daar-
van aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend
vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.
41. Artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 preciseert dat het eerste lid
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van dit artikel ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts
in een deel van de Gemeenschap bestaan. Deze bepaling, die terecht is
aangehaald in punt 24 van het bestreden arrest, betekent dat wanneer
een woordcombinatie een zuiver beschrijvend karakter heeft in een van
de talen die in de intracommunautaire handel worden gebezigd, dit vol-
staat om haar als ongeschikt voor een inschrijving als gemeenschapsmerk
aan te merken.!

Vervolgens wordt deze uitleg toegepast op het betrokken merk:

‘42.Teneinde te beoordelen of een woordcombinatie als Baby-
dry onderscheidend vermogen kan hebben, dient menzich dus te
verplaatsenin de positie van de Engelstalige consument. Vanuit dit
perspectief hangt de beoordeling in het geval vanluiers voor baby's af
van hetantwoord op de vraag, of de betrokken woordcombinatie kan
worden opgevat als een normale wijze om dit productinde
omgangstaal aan te duiden of de essentiéle eigenschappen ervan
weer te geven.

43. Weliswaar roept de in geding zijnde woordcombinatie onbe-
twistbaar de functie op die de waar geacht wordt te vervullen, doch
ditbetekent nog niet dat zij daarmee ook voldoet aan de voorwaar-
den genoemdin de punten 39 toten met 42 van dit arrest. Immers,
ook al kan elk van de twee woorden waaruit het geheelis samenge-
steld, deel uitmaken van de uitdrukkingen die in de omgangstaal ter
aanduiding van de functie van luiers voor baby’'s worden gebruikt, dit
neemt niet weg dat de nevenschikking ervan, die qua structuur onge-
bruikelijk is, geen uitdrukking vormt die in de Engelse taal bekend-
staat als een aanduiding van dergelijke producten of een weergave
van de essentiéle eigenschappen daarvan.

44. Woorden als Baby-dry kunnen, samengenomen, derhalve niet
worden geacht een beschrijvend karakter te hebben; zij vloeien veeleer
voort uit een taalkundige vondst die het aldus gevormde merk in staat stelt
eenonderscheidende rolte spelen]...].

Zowel hetbestreden arrest als de bestreden beslissing vande
KvB worden derhalve vernietigd ‘voor zover daarbij de aanvraag tot
inschrijving van het merk Baby-dry is afgewezen op grond van artikel

7lid1sube, [GMVo].

Commentaar

Op de overwegingen van het Hof met betrekking tot de ontvankelijk-
heid valt niets aan te merken. Ook al is de bestreden beslissing van de
KvB nietig verklaard, toch vloeit uit de motiveringen van het bestre-
den arrest voort dat het Bureau bij het nemen van een nieuwe beslis-
sing als vaststaand kan aannemen dat het merk niet van huis uit
onderscheidend is, waardoor P&G belang heeft bij de door haar
gevraagde hogere voorziening.

Dit commentaar spitst zich eerder toe op de uitleg van het
begrip ‘uitsluitend beschrijvend’in de zin van artikel 7 lid 1onder ¢
GMVo en op de manier waarop het Hof op grond van deze uitleg
recht doet ten gronde.

Uitleg van het verbod op beschrijvende merken

Chiemsee
De vraag naar de reikwijdte van het verbod op uitsluitend beschrij-
vende merken was al aan de orde geweest in de prejudiciéle zaak

Chiemsee. Het ging daarbij weliswaar om de uitleg van de merken-
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richtlijn (‘MRI’), maar de inhoud van de betrokken bepalingen uit
GMVo en MRlis gelijkluidend, en de logica wil dat zij op dezelfde
manier worden uitgelegd. Tegen de achtergrond van het van véér de
MRI daterende Duitse merkenrecht vroeg het Landgericht Miin-
chen in die zaak onder meer onder welke voorwaarden een merk,
dat uitsluitend uit een geografische benaming bestaat, moet worden
geweigerd, en of daarvoor een ernstige, concrete behoefte aan vrij-
houding noodzakelijk is. In het in die zaak gewezen arrest* gaf het
Hof als volgt weer wat het doel is van het verbod op uitsluitend
beschrijvende merken (ro. 25):

‘Daarmee streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van
algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die de cate-
gorieen van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt

o "

g gd, door d moeten kunnen worden

gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische mer-
ken. Deze bepaling belet derhalve, dat die tekens of benamingen op
grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden
voorbehouden.”

Opgrondvanhetin artikel 3lid 1onder c merkenrichtlijn (even-
alsinartikel 7 lid 1onder c GMVo) opgenomen begrip van ‘tekens die
kunnendienen tot aanduiding’ oordeelde het Hof vervolgens dat
voor hettoepassen van deze weigeringsgrond geen concrete of
actuele dreigingiis vereist, maar dat het voldoende is dat, in het geval
van een geografische aanduiding, deze

‘een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen
thans met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht,
dan wel redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten
is’(ro. 31).

Hetbesprokenarrestbreektradicaal metdeze uitleg. Teneer-
ste wordt inBaby-Dry, in tegenstelling totin Chiemsee, afstand geno-
menvan de gedachte dat het verbod op beschrijvende merken strekt
tothet waarborgen van de mogelijkheid, voor concurrenten, om aan-
duidingen vrij te blijven gebruiken, maar wordt de aandacht nu uit-
sluitend gevestigd op hetfeit dat de weigeringsgronden van artikel 7
lid1onderb,cend GMVo (artikel 3lid1onder b, c,end Mrl) subspe-
cieszijnvan hetin artikel 4 GMVo (artikel 2 Mrl) opgenomen vereis-
te dat merken moeten dienen ter onderscheiding van de waren of
dienstenvan een onderneming. Tentweede wordtvoor de vrijstren-
ge norm vanChiemsee een zeer liberale norm gesteld: elk merkbaar
verschiltussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor
inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het norma-
le taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebe-
zigd om de waar of de dienst of de essentiéle eigenschappen daarvan
aante duiden, is geschikt om deze woordcombinatie aan de betrok-

ken weigeringsgrond te laten ontsnappen.

4 HvJEG 4mei1999, Windsurfing Chiemsee, gevoegde zaken C-108/97
en C-109/97,Jur.1999, p.1-27 79, NJ 2000, 269, m.nt. Verkade; [ER
2000, p. 248, m.nt. Vroom-Cramer. Bespreking vanschrijver dezes in
NTER1999,p.187.

5 Conclusie van 31januari 2002 in de zaak C-363/9 9 KPN/BMB (Post-
kantoor), punten 58 e.v.

6 BenGH19januari1981, zaak A 80/3,NJ1981, 294 m.nt. Wichers Hoeth;
BIE1981, p. 145 m.nt. Van der Zanden; BMMB 1981, p. 274 m.nt. Stein-
hauser; Ing. Cons. 1981, p. 108, Ferrero/ Ritter (Kinder).

7 BenGH 5 oktober1982, zaak A 81/4,NJ1984, 71m.nt. Wichers Hoeth;
BIE1983, p. 63, Wrigley/Benzon (Juicy Fruit).
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Bespreking
De beschreven normen van Chiemsee enerzijds en het besproken
arrest anderzijds vormen de tegenovergestelde extremen van wat
denkbaar is bij het formuleren van een verbod op beschrijvende mer-
ken. Tijdens eenin Alicante gehouden symposium van Europese mer-
kenrechters is het besproken arrest over het algemeen niet goed
ontvangen. In zijn recente conclusie in de zaak Postkantoor, waar het
eveneens ging om de beschermenswaardigheid van een samenge-
steld woordmerk, vraagt ook A-G Ruiz-Jarabo Colomer zich af hoe
de twee hier genoemde arresten zich tot elkaar verhouden.5 Het is
mogelijk dat het Hof in Chiemsee een strengere norm heeft gehan-
teerd omdat het daar ging om een geografische aanduiding. Zo daar
al redenen voor zouden zijn, zou het Hof een en ander echter uit-
drukkelijk moetenbespreken.

|k ben het met A-G Ruiz-Jarabo Colomer eens dat, hoewel het
verbod op bescherming vanbeschrijvende merkeninderdaad kan

h

iwd als eensub. van hetvereiste vanonder-

wordenb

scheidend vermogen, men bij het hanteren van dat verbod niet
geheel voorbijkan gaan aan de behoeftes van derden om aanduidin-
gente kunnenblijven gebruiken.

Metbetrekking tot de uitkomst in Baby-Dry vindt A-G Ruiz-
Jarabo Colomer dat het criterium van ‘elk merkbaar verschil' te vrij-
gevigis:

‘Deze minimale test lijkt mij, indien zij niet wordt gematigd door de
toepassing van de regel van de noodzaak tot vrijhouding, waaraan het
arrest is voorbijgegaan, onvoldoende om te verzekeren dat de merken
nietwezenlijk beschrijvend zullen zijn" (punt 69).

Hij merkt daar mistroostig bij op dathet om een zeer recente en
in plenaire samenstelling gewezen uitspraak gaat, en dat het voor

hem dus niet zinvol is om voor te stellen dat het Hof omgaat.

BMW
Onder de BMW (oud) werd het vraagstuk van de beschrijvende mer-
keningekaderd door de arresten van het BenGH in de zaken Kinder
en Juicy Fruit. In Kinder, waar het om een woordmerk ging, verklaar-
de het BenGH dat:

‘[de wet ertoe strekt] te bepalen dat, indien het teken niet “uitslui-
tend” beschrijvend is, doch alleen maar verwijzend is, het merk als recht-
matig kan worden beschouwd,”

waarbij:

‘een aan de gangbare taal ontleend woord, dat verwijst naar de
groep consumenten waarvoor de waar in het bijzonder is bestemd, slechts
als “uitsluitend” beschrijvend kan worden beschouwd indien dat woord,
gelet op alle omstandigheden van het geval, slechts kan worden aange-
merkt als de aanduiding van de bestemming van de waar, in dier voege
dat derden zouden worden verhinderd gelijke bestemming van dezelfde
of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te
duiden.®

In hetJuicy Fruit-arrest werd voorts, eveneens bij een woord-
merk, vanbelang geacht:

‘of dat woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid
aan te duiden dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijker-
wijs ook voor gebruik in aanmerking komen; of dat woord een commer-
cieel wezenlijke dan wel een bijkomstige hoedanigheid van de waar aan-
duidt; wat de aard van de waar is en de samenstelling van het publiek
waarvoor de waar is bestemd; welke de bekendheid van het merk’.”

De bepaling waarop deze rechtspraak betrekking heeft (artikel
1BMW)is bij de omzetting van de MRl ongewijzigd gebleven.

Wegens de hierboven beschreven spanning tussen Chiemsee en het
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besproken arrest valt echter niet op te maken of hetin Juicy-Fruit
aanwezige element van de behoefte tot vrijstelling nog kan worden
gehandhaald. Vooralsnog zal men moeten uitgaan vandein het
besproken arrestten algemene, dat wil zeggen niet specifiek voor
plaatsnamen uitgezette lijn. Daarin wordt het verbod op beschrijven-

de merken uitsluitend opgehangen aan het vereiste van onderschei-

dend vermogen, waardoor de bel. 1vanandere marktdeel

mersinhet geheel niet meespelen. Er wordtin de literatuur veelal
betoogd dat deze belangen elders worden gewaarborgd, te wetenin
artikel12 onder b GMVo (artikel 6 lid 1onder b MRI), dat erin voor-
zietdateen merkrecht de betrokken houder nietin staat stelteen
derde te verbiedenin het economisch verkeer gebruik te maken van
aanduidingen van de kenmerken van de betrokken waren of dien-
sten. Eris echter een belangrijk verschil, met name voor de informele
verhoudingen op de markt, tussen het gebruiken van eenteken waar
geenrechten op rusten en het willeninroepen van een beperking op
eenbestaand merkrecht. Al met al lijkt de huidige benadering van

hetHof wat al te radicaal.

Toepassing van de nieuwe norm op het betrokken merk

Het EG-Statuut van het Hof bepaalt in artikel 54 dat het Hof in het
kader van de hogere voorzieningen zaken kan afdoen zonder ze
terug te verwijzen naar het Gerecht, wanneer deze zaken ‘in staat
van wijzen’ zijn. Wanneer het Hof deze bepaling toepast, wijdt het
daar meestal een rechtsoverweging aan, die erop neerkomt dat de
stand van het dossier het in staat stelt om zelf recht te doen. Dat het
Hof hier daarentegen zonder merkbare overgang de feitelijke
beoordeling van het geschil ter hand neemt is mijns inziens niet van
materieel belang.

Invoornoemde conclusie klaagt A-G Ruiz-Jarabo Colomer over
hetfeit dat het Hof overgaat tot een beoordeling vanfeitelijke aard,
terwijl het daartoe als cassatiegerecht niet is toegerust (punt 68).
Ook komt hethem merkwaardig voor dat het Hof zich verplaatstin
debel

terwijl slechts een lid van het plenum Engelstalig was, en de meeste

‘ddelde E I<tali

ingvande tvan luiers,

leden van het Hof de ‘gelukkige leeftijd’ waarin men zich voort pleegt

te planteninmiddels lijken te zijn d (voetnoot 46!).Eenen

ander lijkt mij onjuist.

Enerzijdsis het Hof geen zuiver cassatiegerecht zoals wij datin
sommige interne rechtsordes kennen, dat wil zeggenin de zin dat het
zichinlaat met feitelijke overwegingen en de zaken altijd terugver-
wijst naar eenfeitelijke instantie. Het Hof is immers een hybride
gerechtdat bijvoorbeeldin door lidstaten aanhangig gemaakte
beroepenin eerste en laatste instantie over feitelijke omstandighe-
denbeslist. Ook indien de A-G meer in het bijzonder betrekking
neemtop de de rol van het Hof wanneer hetkennisneemt van hogere
voorzieningen tegen arresten van het Gerecht gaat zijn opmerking
nietop. Uiteraard bepaalt artikel 51van voornoemd Statuut van het
Hof datinhogere voorziening aangevoerde vernietigingsgronden
beperkt moeten blijven tot rechtsvragen, maar het reeds aangehaal-
de artikel 54 van hetzelfde Statuut geeft het Hot juist de bevoegd-
heid om, als de voorziening gegrondis, de zaak ten gronde op te
nemen en zelfrechtte doen.

Anderzijds kan niet worden gezegd dat het betrokken woord-
merk vandien aard is dat hetiemand met zelfs een beperkte kennis
van de Engelse taal voor onoplosbare semantische problemen zou
stellen. Ook s het niet zo dat een merkenrechter z&lf tot de specifiek
betrokken groep consumenten zou moeten behoren omzichzelfin
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staat te achten de beschermwaardigheid van een merk te beoorde-
len. Wat te denken van merken voor speelgoed of snoep: moeten wij
daarvoor minderjarige rechters benoemen? Het gaat er veeleer om
datde rechter zichin de belevingswereld vandie doelgroep ver-
plaatst en niet zichzelf als uitgangspunt neemt. Dat is een objective-
ring dieiedere rechter dagelijks toepast.

Als eenmaal de hierboven beschreven brede normwordt
gebruikt voor de beoordeling van de vraag of een merk uitsluitend
beschrijvendis, lijkt de aanvaarding van het teken ‘Baby-Dry’ overi-

gens niet vreemd.

Praktische gevolgen

Zowelinde Beneluxalsin hetkader vanhet Gemeenschapsmerk
werd tot nutoe het verbod op beschrijvende merken strenger gehan-
teerd dan nuwordtvoorgeschreven. In de Benelux zijn bijvoorbeeld
de weigeringen, door het Benelux Merkenbureau, van de merken
Bioclaire8(voor een middel om zwembaden te reinigen), Biomild®
(voor een bepaald type drinkyoghurt), De Geboortewinkel® enBusi -
nesschip' gehandhaatd, terwijl het GvEA na zijn Baby Dry-arrest bij-
voorbeeld ook de weigeringen van de merken Companyline'2, Trus -
tedlink' en Investorworld™ in stand heeft gehouden. Het besproken
arrest dwingt zowel de nationale bureaus als het Gemeenschaps-

merkenbureau om hun beleid op dit gebied aan te passen.

Slot

Voor een eindoordeel omtrent de relevantie van de ‘noodzaak tot
vrijhouding’in het geharmoniseerde merkenrecht zullen wij vermoe-
delijk moeten wachten op het arrest van het Hof in voornoemde zaak
Postkantoor, waarin het uitdrukkelijk is uitgenodigd hierover helder-

heid te verschaffen.

8 Hof Den Haag 3juli1997,IER 1997, p. 195 m.nt. Gielen; BIE 1997, p. 389
enBMMB 1997, p.17 m.nt. Considine, Hoorneman, Keesom, Troussel en
De Visser, Bio-claire/BMB.

9 HofDenHaag 1 september 1997, IER 1997, p. 229 m.nt. Gielen, Campi-
na Melkunie/BMB, ieberoep ingesteld, met prejudicigle verwijzing
bij tussenarrest HR 19 juni1998, NJ 1999, 68 m.nt. Verkade; BIE1998, p.
341ER1998, p. 158 m.nt. Gielen (conclusie A-G Langemeijer), bij het
HvJ EGingeschreven onder nummer C-256/00, conclusie A-G Ruiz-
Jarabo Colomer van 31januari 2002.

10 HofDenHaag 8 januari 1998, n.n.g., Lifetree/BMB.

1 Hof DenHaag 7 januari1999, BIE 1999, p. 101, Chiptec/BMB.

12 GvEA EG 12 januari 2000, zaak T199 9 DKV/BHIM, Jur. 2000, p. II-1,
bespreking Speyartin NTER 2000, p. 105.

13 GVEAEG 26 oktober 200 in de zaak T-345/9 9 Harbinger/BHIM, Jur.
2000,p.11-3525

14 GvEA EG 26 oktober 2000 in de zaak T-360/9 9 Community Con-
cepts/BHIM, Jur. 2000, p. 1-35 45.
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