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Samenvatting 

 

NLO Shieldmark is een octrooi- en merkenbureau dat zich bezig houdt met de intellectueel eigendomsrechten van 

bedrijven. Zij kreeg laatst een vraag over wanneer er sprake is van een depot te kwader trouw van een vervallen 

merk indien het depot verricht wordt door iemand anders dan de oorspronkelijke eigenaar. Door het feit dat het 

merkenrecht gebaseerd is op een registratieplicht en door de complexe aard van het begrip “te kwader trouw”  

is het nog niet duidelijk in welke gevallen de rechter oordeelt wanneer er sprake is van een depot te kwader 

trouw van een vervallen merk. NLO Shieldmark heeft mij daarom de mogelijkheid gegeven om gedegen 

onderzoek te doen naar wanneer er sprake is van te kwader trouw bij het deponeren van een vervallen merk 

door iemand anders dan de oorspronkelijke merkhouder 

 

Naar aanleiding van dit probleem is de volgende centrale vraag naar voren gekomen: Welk advies kan NLO 

Shieldmark, volgens, wet- en regelgeving, literatuur, rechtspraak en deskundigen geven aan een cliënt met de 

vraag: wanneer is er sprake van een depot te kwader trouw van een vervallen merk dat gedaan wordt door 

iemand anders dan de oorspronkelijke merkhouder? Voor het beantwoorden van deze vraag is er onderzoek 

gedaan aan de hand van wet- en regelgeving, literatuur, rechtspraak en interviews met deskundigen. Om de 

centrale vraag te beantwoorden moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een vervallen merk dat nog 

steeds wordt gebruikt en een vervallen merk dat niet meer wordt gebruikt door de voormalige merkhouder. 

 

Uit de rechtspraak blijkt dat bij de beoordeling wanneer er sprake is van een depot te kwader trouw van een 

vervallen merk, de rechter een globaal oordeel moet geven met behulp van alle relevante factoren die in die 

omstandigheid zich voordoen. Deze relevante factoren bestaan, bij een vervallen merk dat nog steeds wordt 

gebruikt ,uit het voorgebruik, de wetenschap van dat voorgebruik en de intentie waarmee het depot is gedaan. 

Bij een vervallen merk dat nog steeds gebruikt wordt heeft een beroep op een depot te kwader trouw, volgens 

de resultaten, een redelijke kan van slagen. Het voorgebruik is bewezen indien de voormalige merkhouder de 

feitelijke eerste gebruiker is van het merk en deze op een normale wijze, in de relevante periode, heeft 

gebruikt. De te kwade trouw is bewezen indien de deposant wist of behoorde te weten dat het merk in voor 

gebruik was, en de intentie had om oneerlijke concurrentie te drijven. Ook kan de bekendheid van een merk en 

de onderlinge relatie van de partijen het aannemelijk maken dat de deposant wist of behoorde te weten van 

het voorgebruik. 

In de meeste gevallen is er geen sprake van een depot te kwader trouw door een deposant indien het merk 

niet meer wordt gebruikt door de voormalige merkhouder. In dit geval zal een succesvol beroep op te kwader 

trouw een kleine kans van slagen hebben. In het geval dat het vervallen merk een bekend merk was ten tijde 

van gebruik en deze bekendheid nog steeds aanwezig is – ondanks dat het merk vervallen is en niet meer 

gebruikt wordt – kan een depot van een deposant als te kwader trouw worden aangemerkt indien dit depot 

gedaan wordt met de intentie om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de resterende bekendheid. 
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Deze bevindingen betekenen dat een goed vooronderzoek en een afweging van bovengenoemde factoren van 

belang zijn om een goed advies te vormen indien een cliënt een vervallen merk wilt gaan registeren.  
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1. Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
 

1.1. Probleem 
 

NLO Shieldmark is een octrooi- en merkenbureau dat zich bezig houdt met de intellectueel eigendomsrechten van 

bedrijven. Het merkenrecht valt onder het intellectueel eigendomsgebied waarop NLO Shieldmark opereert. Een 

merkrecht is het exclusieve recht dat een houder van een merk heeft, dit betekent dat alleen hij producten mag 

verkopen onder dat merk. 

Een merk bestaat uit tekens. Maar een teken kan pas een (beschermd) merk zijn wanneer dit is ingeschreven bij het 

merkenregister van het Benelux-bureau voor de intellectueel eigendom (BBIE) of bij the Office for Harmonisation 

in the Internal Market (OHIM).1 Door dit te doen verkrijgt de registrant ook gelijk het exclusieve recht om dat merk 

te gebruiken, waardoor hij een merkhouder wordt. Indien dit merk vervalt, zal ook de bescherming daarvan 

vervallen.2  Een merk dient om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Door middel van het 

merk kan een onderneming klanten aantrekken en aan zich binden, hierdoor  kunnen waarde en groei tot stand 

worden gebracht.3 

 

In de laatste jaren is er een trend ontstaan waarin bedrijven steeds meer hun merken samenvoegen, opheffen 

of verkopen. Bij bedrijfsovernames wordt vaak gesneden in merken. Na de overname van de supermarktketen 

Super de Boer door Jumbo, is de naam langzaam maar zeker veranderd in Jumbo.4 Dit gebeurt nu ook met 

C1000. Hetzelfde zagen we bij de overname van de Postbank door de ING; de bekende blauwe leeuw werd 

oranje en de namen Postbank en RVS verzekeringen verdwenen. Sommige van deze merken hebben 

(nationaal) een grote goodwill waardoor we soms een herintroductie zien, een product wordt dan opnieuw op 

de markt gebracht. Recentere voorbeelden van herintroductie zijn de drankjes Tjolk en Ranja.5  

 

Om een herintroductie van een merk goed te laten verlopen, is het verstandig om het vervallen merk opnieuw 

in te schrijven bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom. Door dit te doen verkrijgt alleen hij die 

de inschrijving doet het exclusieve recht om dat merk te gebruiken in commercieel verband. Een herintroductie 

lijkt marketing-technisch een geniaal idee; iemand anders dan de oorspronkelijke merkhouder brengt een 

tamelijk bekend, oud merk terug op de markt en door nostalgische gevoelens van de consument worden de 
                                                      
1 Nederland heeft als eerst de Benelux-wetgeving, dit is het merkenrecht die alleen geldt in de Benelux; deze is 

geharmoniseerd door de Harmonisatierichtlijn van het merkenrecht der lidstaten. Een “Benelux-merk” wordt geregistreerd bij het 

Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom.  

Naast de Benelux-wetgeving bestaat er ook de Europese wetgeving geregeld in de verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad 
van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk. Een Europees merk wordt geregistreerd bij the Office for Harmonisation in 
the Internal Market (OHIM). Het verschil tussen een “Benelux-merk” en een Europees merk is dat een Benelux-merk alleen 
bescherming geniet in de Benelux en een Europees merk is door middel van één inschrijving bij het OHIM beschermd in de hele 
Europese Unie. 
2 In sommige gevallen zal er sprake zijn van nawerking. 
3Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der 

lidstaten, COM(2013) 162 final, p. 3. 
4 http://www.nu.nl/economie/2104746/jumbo-neemt-super-boer.html  
5 http://www.parool.nl/parool/nl/4030/AMSTERDAM-OOST/article/detail/3720604/2014/08/18/Oud-zuiveldrankje-Tjolk-keert-

terug.dhtml 
http://www.nu.nl/ondernemen/4015752/nostalgisch-ranja-maandag-terug-in-schappen.html 

http://www.nu.nl/economie/2104746/jumbo-neemt-super-boer.html
http://www.parool.nl/parool/nl/4030/AMSTERDAM-OOST/article/detail/3720604/2014/08/18/Oud-zuiveldrankje-Tjolk-keert-terug.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/4030/AMSTERDAM-OOST/article/detail/3720604/2014/08/18/Oud-zuiveldrankje-Tjolk-keert-terug.dhtml
http://www.nu.nl/ondernemen/4015752/nostalgisch-ranja-maandag-terug-in-schappen.html
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producten van dat merk een hit.6 Toch zit er een keerzijde aan dit succes verhaal; het deponeren van een 

vervallen merk kan juridische complicaties met zich meebrengen. Zo kan de oude merkhouder bezwaar maken 

tegen het gebruik van zijn oude merk door een nieuwe merkhouder. In andere woorden, stelt de oude 

merkhouder dat de nieuwe merkhouder zijn merk te kwader trouw heeft gedeponeerd. Kan de oude 

merkhouder überhaupt wel bezwaar maken? wat is een depot te kwader trouw en heeft een vervallen merk 

nog wel bescherming? 

 

NLO Shieldmark werd laatst geconfronteerd met deze vraag: een cliënt wilde graag weten wanneer er sprake is 

van een depot te kwader trouw van een vervallen merk dat niet oorspronkelijk van hem was. Door de 

complexe aard van het begrip “te kwader trouw”7 is het nog niet duidelijk welke factoren er mee spelen bij de 

beoordeling van een depot te kwader trouw van een vervallen merk die door iemand anders dan de 

oorspronkelijke merkhouder is gedeponeerd. Kort gezegd is er sprake van te kwader trouw indien de deposant 

wist of behoorde te weten dat iemand anders het gedeponeerde teken al gebruikt. NLO Shieldmark wil mij 

daarom de mogelijkheid geven om gedegen onderzoek te doen naar wanneer er sprake is van te kwader trouw 

bij het deponeren van een vervallen merk indien dat depot gedaan is door iemand anders dan de 

oorspronkelijke merkhouder. Door de vele factoren die meespelen bij de beslissing of een depot van een 

vervallen merk te kwader trouw is, is er een goed onderzoek te doen naar dit onderwerp. 

 

Het merkenrecht is gebaseerd op het uitgangspunt dat een merk pas bescherming geniet indien deze 

ingeschreven is in een merkenregister.8 Wanneer een merkregistratie verloopt, verloopt ook de bescherming 

daarvan, echter, kan een merk een bepaalde nawerking hebben waardoor het merk toch bescherming geniet.  

Bij de beantwoording van de vraag: Wanneer is er sprake van een depot te kwader trouw van een vervallen 

merk moet er onderscheid worden gemaakt tussen een vervallen merk dat (ondanks dat de registratie verlopen 

is) nog steeds wordt gebruikt door de voormalige merkhouder en een vervallen merk dat niet meer gebruikt 

wordt door de voormalige merkhouder. 

 

  

                                                      
6 De herintroductie van het merk Mini is een succes gebleken waardoor andere automerken hun strategie herzien; 

http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/2242305/2007/05/11/Citroen-werkt-aan-terugkeer-Eend.dhtml 
7 Het begrip te kwader trouw wordt niet in de wetgeving gespecificeerd. Kort gezegd is er sprake van te kwader trouw indien 

bewezen is dat een derde een merkdepot heeft gedaan met een onzuiver motief.  
8 Art. 2.3. BVIE 

http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/2242305/2007/05/11/Citroen-werkt-aan-terugkeer-Eend.dhtml
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Zoals al eerder genoemd wordt een merk pas bescherming toegekend wanneer deze is ingeschreven in een 

merkregister. Een merk blijft na inschrijving ingeschreven voor 10 jaar, dit is de wettelijke termijn voor 

merkregistratie.9 Na die 10 jaar vervalt de inschrijving indien deze niet verlengd wordt door de merkhouder. 

Een merk kan ook vervallen verklaart worden indien deze, na inschrijving, in een ononderbroken tijdvak van 5 

jaren niet op een normale wijze zonder geldige reden is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het merk 

is ingeschreven.10 Deze optie heeft de wetgever gecreëerd om het merkenregister op te schonen. Wanneer een 

merk vervallen is kan er soms sprake zijn van nawerking. Nawerking betekent dat ondanks het merk niet 

geregistreerd is, wel beschermd kan zijn tegen inbreuk van het merk. 

 

Dit onderzoek zal gaan over wanneer er sprake is van te kwader trouw bij een depot van een vervallen merk die 

door iemand anders is gedaan dan de oorspronkelijke merkhouder. Door de hierna aangegeven 

onderzoeksmethode zal het duidelijk worden in welke gevallen de rechtspraak oordeelt dat er sprake is van 

een depot te kwader trouw van een vervallen merk. 

 

Europese uitspraken zijn van belang omdat Europese uitspraken direct toepasbaar zijn op het Benelux 

merkenrecht. In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van uitspraken die afkomstig zijn van de Nederlandse 

rechters, het Benelux-gerechtshof11 en het Hof van Justitie. 

 

 

  

                                                      
9 Art. 2.9., lid 1 BVIE 
10 Art. 2.29, lid 2 BVIE 
11 Het Benelux-Gerechtshof is een internationaal rechtscollege samengesteld uit magistraten van de hoogste rechtscolleges 

van de drie Benelux-landen, dat primair tot taak heeft de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die 
gemeen zijn aan de Benelux-landen zoals het merkenrecht. 
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1.2. Doelstelling, centrale vraag en deelvragen 
 

Het doel van dit onderzoek is, door middel van wet- en regelgeving, literatuur, rechtspraak en deskundigen, 

NLO Shieldmark een advies te geven in welke gevallen de rechtspraak oordeelt dat er sprake is van te kwader 

trouw wanneer het depot een vervallen merk betreft. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Welk advies 

kan NLO Shieldmark, volgens, wet- en regelgeving, literatuur, rechtspraak en deskundigen geven aan een cliënt 

met de vraag: wanneer is er sprake van een depot te kwader trouw van een vervallen merk dat gedaan wordt 

door iemand anders dan de oorspronkelijke merkhouder? 

 

Om mijn centrale vraag te beantwoorden heb ik deze opgedeeld in meerdere deelvragen. Mijn deelvragen zijn 

zo opgebouwd dat telkens de vorige deelvraag beantwoordt moet zijn om de volgende deelvraag te 

beantwoorden. 

 

Theoretische deelvragen: 

 

1. Wat is op basis van wet- en regelgeving en literatuur een merk? 

Deze deelvraag geeft antwoord op de vraag: wat is een merk? Deze basiskennis, die ik door middel van 

wet- en regelgeving en literatuur zal achterhalen, is de ruggengraat van mijn onderzoek. In deze 

deelvraag zal ik antwoord geven op de vraag waaruit een merk bestaat en waaruit een merk kan 

bestaan. Door deze deelvraag te beantwoorden wordt het onderzoek overzichtelijk en begrijpbaar.  

 

2. Wat zijn op basis van wet- en regelgeving, literatuur en jurisprudentie de functies van een merk? 

Deelvraag 2 is niet duidelijk af te leiden uit de centrale vraag maar speelt wel indirect een belangrijke 

rol bij de beantwoording daarvan. Een merk is een teken die een onderneming onderscheid van 

andere ondernemingen. Een merk geeft een indicatie van waar bepaalde producten van een 

onderneming afkomstig zijn; dit noemt het men ook wel de herkomstfunctie van een merk.12 

De goodwillfunctie van het merk is de functie waarmee het meest rekening gehouden moet worden 

bij registratie van een vervallen merk. Deze functie is belangrijk omdat de rechter bij een geschil te 

kwader trouw, bij een registratie van een vervallen merk door een ander dan de originele 

merkhouder, niet alleen naar alle voornoemde merkfuncties kijkt maar in het speciaal met de 

goodwillfunctie rekening houdt. Deze deelvraag is van belang om de achterliggende gedachte van een 

merk te beschrijven, ook is deze deelvraag van belang omdat de rechter bij een geschil redeneert 

vanuit de functies van een merk.  Deelvraag 2 zal ik beantwoorden door gebruik te maken van 

meerdere onderzoeksmethoden, zoals: wet- en regelgeving, literatuuronderzoek, 

rechtspraakonderzoek.  

 

 

                                                      
12 C.H. Gielen, Kort Begrip, p. 210. 
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3. Wanneer is volgens wet- en regelgeving en literatuur een merk beschermd? 

Zoals al eerder beschreven is een merk pas een merk wanneer deze is ingeschreven in een 

merkregister. In deze deelvraag zal ik uitleggen wat de registratie/depot van een merk betekent voor 

degene die het merk registreert. Verder zal ik uitleggen wat verval van een merk betekent en wanneer 

dit optreedt. Dit is van belang voor de beantwoording van de centrale vraag. De lezer van het rapport 

moet namelijk weten wanneer een merkhouder beschermd is en wanneer niet. Door deze vraag te 

beantwoorden wordt het duidelijk wat de rechtspositie is van een merkhouder.  

 

Praktische deelvragen: 

4. Wat is op basis van wet- en regelgeving, literatuur en rechtspraak een depot te kwader trouw? 

Het juridische begrip te kwader trouw is niet gedefinieerd. Het is van belang dat het begrip aan de 

hand van bepaalde factoren wordt vastgesteld. Dit is door middel van de aangegeven 

onderzoeksmethodes gedaan. 

In de wet is er gekeken wat nou precies een depot te kwader trouw inhoudt. Onder welke 

omstandigheden een depot te kwader trouw wordt vastgesteld door de rechter en onder welke 

omstandigheden deze niet vast wordt vastgesteld. 

Door middel van een jurisprudentieonderzoek zijn er meerdere uitspraken geanalyseerd. Ik ben hierbij 

begonnen bij de hoogste instantie van de Europese Unie, namelijk, het Hof van Justitie. Daarna is er 

gekeken naar wat de lagere rechters voor een invulling geven aan het begrip te kwader trouw. 

 

5. Wanneer is er, volgens, wet- en regelgeving, literatuur, rechtspraak en deskundige sprake van een 

depot te kwader trouw van een vervallen merk door iemand anders dan de oorspronkelijke 

merkhouder? 

Deze deelvraag is hetzelfde uitgevoerd als deelvraag 4. Alleen stond er in deze deelvraag de 

rechtspositie van het vervallen merk centraal. Hierbij werd gekeken naar welke factoren er meewegen 

bij de beoordeling van een depot te kwader trouw van een vervallen merk die wel gebruikt wordt en 

er is gekeken naar de factoren die meewegen bij de beoordeling van een depot te kwader trouw van 

een vervallen merk dat niet meer gebruikt wordt.  
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1.3. Begrippen operationaliseren 
 
 
 

Het advies in de centrale vraag moet geoperationaliseerd worden. Het advies bestaat uit bepaalde (juridische) 

factoren die meewegen bij vraag van of een depot te kwader trouw is gedaan. De afweging van de factoren zullen 

de kern van mijn advies zijn. Mijn advies kan meegenomen worden in het advies van de merkgemachtigde indien er 

een vraag is betreft een depot te kwader trouw en een depot te kwader trouw van een vervallen merk. Het advies 

moet in de vorm van een rapport worden geschreven. 

Er moet een onderscheid gemaakt worden bij de beantwoording van de centrale vraag tussen een vervallen merk 

dat niet meer gebruikt wordt en een vervallen merk dat wel nog gebruikt wordt. 

In het onderzoek zal de voormalige merkhouder vaak genoemd worden, met de voormalige merkhouder wordt 

de/het persoon/bedrijf die het merk heeft laten vervallen bedoeld. 

 

 

 

1.4. Methodiek 
 

 

Dit onderzoek zal ik verrichten aan de hand van meerdere onderzoeksmethodes. Omdat meerdere 

onderzoeksmethoden zijn gecombineerd, wordt van triangulatie gesproken.13 Hierdoor wordt de kennis niet 

alleen uit rechtsbronnen verworven, maar ook bij personen.  

De volgende onderzoeksmethodes zullen worden gebruikt bij de beantwoording van de deelvragen.  

 

Wetsanalyse 

 

Bij de onderzoeksmethode wetsanalyse maak ik gebruik van meerdere wetgeving. De meest gebruikte wetgeving, 

bij dit onderzoek, is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, de Harmonisatierichtlijn en de 

verordening. Door gebruik van deze wet- en regelgeving kan ik het theoretisch- juridische onderzoeksgedeelte uit 

een zetten. Als ik de theoretische deelvragen heb beantwoord, door middel van de aangegeven 

onderzoeksmethode, kan ik door gaan met mijn praktische onderzoeksvragen. 

 

 

Literatuuronderzoek 

 

Bij de onderzoeksmethode literatuuronderzoek maak ik gebruik van relevante literatuur zoals het handboek “Kort 

Begrip van Intellectuele Eigendom” en “Industriële eigendom”. Ook zal ik de jurisprudentieliteratuur “IE Kort 

Merkenrechtspraak” bestuderen. 

                                                      
13 van Schaaijk 2011, p.79 - 81 
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Interview 

 

Interviewen is een onderzoeksmethode waarbij relevante praktijkervaring tevoorschijn komt. Door het gesprek aan 

te gaan kan ik ook eventuele denkfouten van mij rechtzetten waardoor de validiteit van mijn onderzoek verbeterd.  

Door half gestructureerde interviews af te nemen met meerdere merkgemachtigden kan de betrouwbaarheid van 

het onderzoek worden vergroot.  

 

Ik heb gekozen voor de onderzoeksmethode ‘interviewen’ omdat je door deze methode de meest praktische 

informatie kan achterhalen; de merkgemachtigden hebben namelijk dagelijks te maken met de praktijk.  

 

Er zijn diverse personen aangeschreven met de vraag of zij mee willen werken met dit onderzoek. De selectie 

van personen bestaat uit merkgemachtigden, deze personen zijn gespecialiseerd in het merkenrecht. Van alle 

aangeschreven/gevraagde personen hebben er 5 toegezegd. De personen die hun medewerking toegezegd 

hebben zijn alle werkzaam als merkgemachtigden bij NLO Shieldmark. 

 

De interviews zijn afgenomen met 5 merkgemachtigden die alle kennis hebben van het merkenrecht. De 

praktijkervaring die zij hebben was van groot belang om achtergrondinformatie op te zoeken, of mij te wijzen 

op andere (nog voor mij onbekende) factoren die spelen bij dit onderwerp. Ook hoe ze om gaan met dit 

onderwerp in de praktijk heeft mij geholpen een advies te schrijven. 

 

Bij alle interviews zijn dezelfde vragen gesteld. De vragen die gesteld zijn luidde als volgt: 

1. Wanneer is er volgens jouw mening sprake van te kwader trouw handelen bij het herintroduceren van 

een merk? 

2. Verdient een vervallen merk, naar jouw mening, nog enige bescherming? 

 

Door het feit dat het half gestructureerde interviews waren heb ik door kunnen vragen. Door de 

merkgemachtigde te interviewen ben ik erachter gekomen hoe zij tegen dit onderwerp aankijken, welke 

factoren zij belangrijk vinden bij de beantwoording van de deelvraag vraag en hoe ze in de praktijk omgaan met 

dit soort vragen.  Deze interviews zijn afgenomen in de week van 8 juni tot en met 14 juni. Alle interviews zijn 

opgenomen waardoor ik de interviews beter kan analyseren. 
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Jurisprudentieonderzoek 

 

 

Het jurisprudentieonderzoek is uitgevoerd door mijn resultaten te analyseren en te vergelijken. 

De jurisprudentie is gekozen aan de hand van de sneeuwbalmethode. Er is gezocht naar uitspraken van hogere 

rechters. Verder is er gekeken naar de datum van de uitspraken, waarbij de meer actuele uitspraken relevanter zijn 

dan de oudere. 

 

In de bronnenlijst heb ik alle uitspraken opgenomen die gebruikt zijn in het onderzoek. 14 

In het jurisprudentieonderzoek is er een onderscheid gemaakt tussen een vervallen merk dat nog steeds in gebruik 

is door de voormalige merkhouder en een vervallen merk dat niet meer in gebruik is door de voormalige 

merkhouder. Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de uitspraken van verschillende instanties zoals: de 

Nederlandse rechter, het Benelux-gerechtshof en het Hof van Justitie. 

 

Het jurisprudentieonderzoek is opgedeeld in twee paragrafen. De eerste paragraaf gaat over wat het begrip te 

kwader trouw inhoudt volgens de rechtspraak. De tweede paragraaf gaat over de factoren die meewegen bij 

de beoordeling van de rechter in welk geval er sprake is van een depot te kwader trouw van een vervallen 

merk. In de tweede paragraaf is er een onderscheid gemaakt tussen de beoordeling van een depot te kwader 

trouw van een vervallen merk dat nog gebruikt wordt door de voormalige merkhouder en de beoordeling van 

een depot te kwader trouw van een vervallen merk dat niet meer gebruikt wordt door de voormalige 

merkhouder. 

 

In mijn jurisprudentieonderzoek ben ik ten eerste op zoek gegaan naar de factoren die meewegen bij de beslissing 

wanneer een merk te kwader trouw gedeponeerd is.   

Ten tweede ben ik op zoek gegaan naar de factoren die meewegen bij de beslissing wanneer een vervallen merk te 

kwader trouw gedeponeerd is. 

Zoals eerder aangegeven heb ik een onderscheid gemaakt tussen een vervallen merk dat nog gebruikt wordt en 

een vervallen merk dat niet meer gebruikt wordt.  Beide situaties zou je in hoge mate gelijk kunnen beschouwen 

vanwege het uitgangspunt van het BVIE waar een merk geregistreerd moet zijn om bescherming te genieten. 

De relevante factoren zijn het voorgebruik, de wetenschap van voorgebruik, de intentie, de beschermingsomvang, 

de toestemming en de onderlinge relatie van partijen. 

 

  

                                                      
14 Kijk naar jurisprudentielijst 



16 
 

Ik heb mijn jurisprudentieonderzoek afgebakend door eerst te kijken naar leidende uitspraken van het Hof van 

Justitie, daarna ben ik gaan kijken naar de lagere instanties. Door specifiek te zoeken naar een geschil waarbij 

een depot te kwader trouw met een vervallen merk centraal staat is de jurisprudentie populatie afgebakend.  

Door alle factoren te achterhalen die meespelen bij het oordeel van de rechter wanneer er sprake is van een 

depot te kwader trouw van een vervallen merk, kan ik een goed advies geven aan de gemachtigden van NLO 

over wat de mogelijke bescherming is van een vervallen merk.  

 

Ik zal voor de beschreven rechtspraakanalyse www.darts-ip.com als zoekmachine gebruiken.15 Deze 

zoekmachine is zeer gespecialiseerd in IE-recht en heeft mij geholpen de juiste rechtspraak te vinden; hierdoor 

kan ik overzichtelijk en secuur te werk gaan.  

 

  

                                                      
15 www.darts-ip.com  

http://www.darts-ip.com/
http://www.darts-ip.com/
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1.5. Betrouwbaarheid en validiteit 
 
 

 

Om de kwaliteit en validiteit van het onderzoek te waarborgen is er gekozen voor meerdere 

onderzoeksmethoden. Het onderzoek moet ook herhaalbaar zijn en daarmee tot dezelfde conclusies leiden. 

Door het gebruik van wetgeving, literatuur, interviews en rechtspraak is de kwaliteit van het onderzoek 

gewaarborgd doordat door middel van triangulatie voldoende variatie in de onderzoeksmethodes is gebruikt.  

 

In de rechtspraak is achterhaald wat de overwegingen van de rechter zijn bij een depot te kwader trouw. Door 

in de uitspraken de gronden te selecteren en deze naast elkaar te leggen kon ook objectief bepaald worden 

waar de rechter zijn oordeel op baseert. 

 

De uitkomsten van de interviews zijn gelabeld. Voor het onderzoek zijn relevante bronnen en rechtspraak gebruikt, 

en zijn alleen deskundigen op het gebied van het merkenrecht geïnterviewd. Deze bronnen en rechtspraak zijn 

volgens de Leidraad voor juridische auteurs weergegeven. De interviews zijn opgenomen als bijlage bij dit 

onderzoek. Hierdoor zijn mijn bevindingen te controleren. 

 

Door na ieder interview van een merkgemachtigden kritisch te kijken naar de gestelde vragen en antwoorden is 

voorkomen dat er systematische fouten in de vraagstelling konden ontstaan. De controlefunctie die de interviews 

hebben gehad op de resultaten van het jurisprudentieonderzoek heeft bijgedragen aan de kwaliteit en validiteit 

van de resultaten. 
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1.6. Leeswijzer 
 

 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit 5 hoofdstukken welke worden ondersteund door diverse bijlagen. In hoofdstuk 1 

wordt de inleiding gegeven. Deze bestaat uit het probleem, het doel, de centrale vraag, de deelvragen, de 

begrippen en de methodiek.  

 

Hoofdstuk 2 bestaat uit het juridische kader, hierin wordt antwoordt gegeven op de theoretische deelvragen. In 

hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven. Dit hoofdstuk bestaat uit de resultaten die verkregen zijn uit de 

rechtspraak en uit de interviews. De resultaten die verkregen zijn uit de rechtspraak zijn opgedeeld in twee 

paragrafen. De eerste paragraaf gaat over wat het begrip te kwader trouw inhoudt volgens de rechtspraak. De 

tweede paragraaf gaat over de factoren die meewegen bij de beoordeling van de rechter in welk geval er 

sprake is van een depot te kwader trouw van een vervallen merk. In de tweede paragraaf is er een onderscheid 

gemaakt tussen de beoordeling van een depot te kwader trouw van een vervallen merk dat nog gebruikt wordt 

door de voormalige merkhouder en de beoordeling van een depot te kwader trouw van een vervallen merk dat 

niet meer gebruikt wordt door de voormalige merkhouder. 

 

Tot slot worden in hoofdstuk 4 en 5 de conclusie en aanbevelingen beschreven. Het onderzoeksrapport is 

voorzien van een bronnenlijst en bijlagen. 
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2. Hoofdstuk 2: Juridisch kader 
 

 

In dit hoofdstuk wordt het juridisch kader van het onderzoek beschreven. Hierbij wordt er antwoord gegeven 

op de theoretische deelvragen.  

 

 

2.1. Wat is een merk? 
 

 

Een merk dient om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Door middel van het merk kan 

een onderneming klanten aantrekken en aan zich binden en kunnen waarde en groei tot stand worden gebracht. In 

artikel 2.1, lid 1 van het BVIE is bepaald dat alle benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, 

vormen van waren of van verpakkingen en alle andere grafische voorstellingen of tekens, die dienen om de 

waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, als individuele merken kunnen worden 

beschouwd.16 

Uit de tekst van het BVIE, de Gemeenschapsverordening en de Merkenrichtlijn blijkt dat er sprake is van een 

open definitie van het merkbegrip. De vereisten zijn dat het moet gaan om een teken die: 

- Vatbaar is voor grafische voorstelling; 

- Onderscheidend is. 

 

Het begrip teken moet ruim worden uitgelegd. Het merk moet door het in aanmerking komende publiek als 

een signaal kunnen worden opgemerkt.17 Dit betekend dat een merk dat als zodanig niet zichtbaar is, wel een 

merk kan vormen als het teken vatbaar is voor een grafische voorstelling.18 Dit kan door middel van figuren, 

lijnen of letters. Deze voorstelling moet duidelijk, nauwkeurig, volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, 

duurzaam en objectief zijn voor het publiek.19 

 

  

                                                      
16 Art. 2.1, lid 1 BVIE, art. 4 Gmvo, art 2 Merkenrichtlijn 
17 T.C. Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 96. 
18 De Europese Commissie is al een aantal jaren bezig met de modernisering van de Harmonisatierichtlijn en de verordening; 

één onderdeel daarvan is dat, hoogstwaarschijnlijk, het vereiste “grafische” uit het wetboek wordt geschrapt. Deze voorwaarde 
stamt nog uit de tijd dat er papieren register geraadpleegd moesten worden, en wordt dus nu overbodig gevonden; COM(2013) 
162 final, p. 3. 
19 HvJEG 12 december 2002, C-273/00, r.o. 55 (Sickmann-arrest) 
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2.2. Wat zijn de Functies van een merk? 
 

 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven dient een merk om de waren en diensten van een onderneming te 

onderscheiden van andere ondernemingen. Dit onderscheid is van belang voor de consument; zo weet de 

consument waar het merkproduct vandaan komt. Deze “herkomstfunctie” is één van de vele functies dat een 

merk heeft.  

 

Door het onderscheid te creëren kan de herkomst van een product achterhaald worden. De herkomstfunctie 

van een merk wordt als de belangrijkste functie gezien.20 Deze is bijna onlosmakelijk verbonden met de 

kwaliteit van het merkproduct.21 

Naast de herkomst functie heeft de jurisprudentie over de jaren meerdere merkfuncties gecreëerd die in 

toenemende mate belangrijker zijn geworden.  

Zo kan een merk in de loop der tijd steeds meer als een symbool voor de ervaringen die de consument met de 

waren of diensten van het merk heeft opgedaan worden gezien. Ook andere omstandigheden zoals een merk 

die een bepaalde lifestyle, eigenschap of instelling van de consument communiceert maken dat het merk op 

zichzelf een bepaalde goodwill (bekendheid) vertegenwoordigt. Door deze goodwill wordt de 

beschermingsomvang van een merk, als het ware, groter. De bescherming van het merk beschermt daarmee 

de investeringen die de merkhouder in het merk gepleegd heeft, zowel voor wat betreft het opgebouwde 

kwaliteitsimago als de investeringen gedaan in marketing.  

 

Die goodwillfunctie wordt ook erkend door het Benelux Gerechtshof22 en door het Europees Hof van Justitie.23 

Het feit dat de bescherming van bekendere merken is opgenomen in de Harmonisatierichtlijn is een teken dat 

de goodwillfunctie van een merk niet ondergeschikt is aan andere functies.24  

  

                                                      
20 C.H. Gielen, Kort Begrip, p. 225. 
21 T.C. Jehoram, Benelux merkenrecht in Europees perspectief, p. 38. 
22 BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 (Centrafarm/Beecham); de goodwillfunctie is opgenomen in het BVIE onder art. 2.20, 

lid 1, sub c BVIE. 
23 HVJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 (Dior/Evora); HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal 

c.s./Bellure c.s.) 
24 Art. 5, lid 2 Harmonisatierichtlijn. 
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2.3. Bescherming van een merk 
 
 
 

Merkenrechtelijke bescherming kan zijn basis vinden in het eerste gebruik van het merk (zoals het geval is in 

Amerikaans recht) of in de eerste inschrijving van het merk in het merkenregister bij het Benelux-bureau inzake 

intellectuele eigendom. Deze systemen worden ook wel declaratieve stelsels en attributieve stelsels genoemd.  

Declaratieve stelsels hebben als belangrijkste nadeel dat voor derden niet altijd duidelijk is welke merken 

merkenrechtelijke bescherming genieten. Het attributieve stelsel kent als belangrijkste nadelen dat registers 

vervuild raken, inschrijvingen te kwader trouw kunnen plaatsvinden en aan niet-ingeschreven merken 

bescherming wordt onthouden, ook wanneer het gebruik daarvan het merk voor een ieder kenbaar is.25 

 

De Benelux heeft gekozen voor een attributief stelsel; een merk krijgt dus – doorgaans – door inschrijving van 

dat merk bij een register rechtsbescherming.26 Voordat een merk rechtsbescherming geniet moet het dus eerst 

gedeponeerd worden bij een merkenbureau. Het moment van definitieve inschrijving is het moment waarop 

het merk rechtsbescherming verkrijgt.27 Ook de Merkenrichtlijn en verordening kennen het attributieve stelsel.  

 

De belangrijkste reden voor een attributief stelsel is de rechtszekerheid voor derden.  Met de keuze voor het 

attributieve stelsel komt ook mee dat er aanvullende praktische eisen aan een merk worden gesteld (anders 

dan alleen de eis dat het merk in staat is om de waren en/of diensten van de ene onderneming te 

onderscheiden van die van de andere ondernemingen. Het Benelux stelsel – tevens ook het stelsel van de 

verordening – zijn zogenaamde relatieve stelsels. Dat wil zeggen dat bij conflicterende merkdepots of 

inschrijvingen de oudste voorgaat.28 

 

Depot 

Het depot is een noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van het merkrecht, want alleen een depot kan 

leiden tot inschrijving waardoor het exclusieve recht ontstaat; hierdoor wordt degene die het depot verricht 

heeft merkhouder. In het geval dat het door een merkgemachtigde is gedaan is deze geen merkhouder maar 

degene waarvoor het depot is gedaan.29 Het recht op een eenmaal ingeschreven merk geldt dus vanaf de 

depotdatum. Verder is het depot het uitgangspunt voor het BBIE om te bezien of het merk al dan niet op 

absolute gronden geweigerd moet worden. Ook is de datum van het depot een uitgangspunt voor de 

berekening van de duur van de inschrijving.30  

Na het depot vangt de termijn van vijf jaren van normaal gebruik van een merk aan op de datum van 

inschrijving. Wanneer de termijn van vijf jaren verlopen is en er is geen normaal gebruik gemaakt van het merk 

                                                      
25 T.C. Jehoram, Benelux merkenrecht in Europees perspectief, p. 42. 
26 Art. 2.2 BVIE; Verkrijging van het merkrecht 
27 T.C. Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2009, p. 254. 
28 T.C. Jehoram, Benelux merkenrecht in Europees perspectief, p. 42. 
29 Art. 2.3 BVIE. 
30 Art. 2.9 BVIE. 
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kan het merk vervallen verklaard worden door de rechter. Dit om de mogelijkheid te scheppen dergelijke 

merken uit het register te doen verdwijnen ter opschoning.31  

 

Verval 

De duur van een merk registratie is wettelijk vastgesteld. Een merk registratie duurt 10 jaren kan telkens 

verlengd worden.32 Een merk kan op meerdere manieren vervallen. Zo kan een merkhouder zijn merk vrijwillig 

doorhalen door een verzoek daarvan te doen aan het BBIE. Zoals eerder besproken kan een merk ook vervallen 

indien de geldigheidsduur van de inschrijving verstrijkt. Verder kan een merk vervallen verklaard worden door 

de rechter indien een merk niet normaal gebruikt is, zonder geldige reden, gedurende een ononderbroken 

tijdvak van 5 jaar. 33 Deze mogelijkheid is geschept door de wetgever om dergelijke merken te schrappen van 

het register.  

Het verval van een merk door het verstrijken van de geldigheidsduur kan tegen gehouden worden met een 

heropnemingsdepot.34 Een heropnemingdepot houdt in dat een merkhouder van een vervallen merk twee jaar 

na verval de tijd heeft om zijn merk opnieuw in te schrijven, deze bepaling is opgenomen in de wet om te 

voorkomen dat een derde profijt trekt aan een mogelijk door nalatigheid of overmacht verloren gegaan recht.35 

 

  

                                                      
31 HvJEG 15 oktober 2009, C-408/08 P, r.o. 49 (Lancome parfums/OHIM); HvJEG 15 januari 2009, C-495/07, r.o. 19 

(Silberquelle GmbH/Maselli-Strickmode GmhB);  
32 Art. 2.9 BVIE 
33 Het exclusieve recht op een merk vervalt indien het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige 

reden, niet normaal, is gebruikt; Art. 2.26, lid 2, sub a BVIE. 
34 Art. 2.4. sub d BVIE 
35 C.H. Gielen, Kort Begrip, p. 335. 
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2.4. Het juridische begrip: te kwader trouw 
 

 

Zoals in het hoofdstuk hiervoor besproken heeft de Benelux een attributief stelsel; een merkrecht wordt 

verkregen via een depot. Zo geldt dus wie het eerst een merk registreert, heeft de oudste rechten. Een 

correctie op dit mechanisme vormt het juridische begrip “te kwader trouw”; in andere woorden kan er dus een 

geregistreerd merk nietig verklaard worden op basis van een depot te kwader trouw.  

 

 

Wanneer er echter sprake is van een “te kwader trouw” gedeponeerd merk is niet zo eenvoudig vast te stellen. 

Door de harmonisatie van het merkenrecht in Europees verband is de rechtspraak van het Hof van Justitie op 

dit punt van beslissend belang.  

 

 

Advocaat-generaal Sharpton van het Hof van Justitie stelt dat het begrip te kwader trouw “niet beperkt kan 

worden tot een afgebakende categorie bijzondere omstandigheden, zoals het bestaan van een bepaald type 

oude rechteren, het ontbreken van de bedoeling om het merk te gebruiken, of werkelijke of veronderstelde 

wetenschap van het bestaand gebruik van een overeenstemmend merk, en betrekking heeft op een subjectieve 

beweegreden aan de zijde van de merkaanvrager – een oneerlijke bedoeling of ander “onzuiver motief” – die 

desalniettemin doorgaans zal worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria; het veronderstel gedrag 

dat afwijkt van de goede zeden of eerlijke zaken- en handelspraktijken, wat kan worden vastgesteld door 

beoordeling van de objectieve feiten van het geval naar deze maatstaven.”36 

 

 

In het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom wordt er een aantal keer verwezen naar het begrip te 

kwader trouw. Zo wordt er bij de inroeping van nietigheid – tevens ook in art. 2.4., sub f, art. 2.28, 2.29 BVIE – 

van een merk37 gerept van te kwader trouw. De wet geeft niet aan wat onder kwade trouw verstaan moet 

worden, maar bevat in art. 2.4, sub f BVIE wel twee voorbeelden die daarover enig licht verschaffen. Er zijn 

echter, zoals in de hierna besproken rechtspraak, meer gevallen denkbaar. 

 

“f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name: 

1°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde 

binnen de laatste drie jaren in het Benelux -gebied een overeenstemmend merk voor 

soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die 

derde zijn toestemming niet heeft verleend; 

                                                      
36 HVJEG 11 juni 2009, C-529/07, r.o. 60 (Lindt & Sprüngli/Hauswirth). 
37 Art. 2.28, lid 3, sub b BVIE. 



24 
 

2°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking 

tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux -gebied een 

overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale 

wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap 

eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk 

binnen het Benelux-gebied;”38 

 

 

 

  

                                                      
38 Art. 2.4., sub f BVIE. 
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3. Hoofdstuk 3: Resultaten 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het jurisprudentieonderzoek en interviews beschreven. Hierbij wordt 

er antwoord gegeven op de praktische deelvragen.  

 

Het jurisprudentieonderzoek is opgedeeld in twee paragrafen. De eerste paragraaf gaat over wat het begrip te 

kwader trouw inhoudt volgens de rechtspraak. De tweede paragraaf gaat over de factoren die meewegen bij 

de beoordeling van de rechter in welk geval er sprake is van een depot te kwader trouw van een vervallen 

merk. In de tweede paragraaf is er een onderscheid gemaakt tussen de beoordeling van een depot te kwader 

trouw van een vervallen merk dat nog gebruikt wordt door de voormalige merkhouder en de beoordeling van 

een depot te kwader trouw van een vervallen merk dat niet meer gebruikt wordt door de voormalige 

merkhouder. 

 

In het onderzoek is er gebruik gemaakt van 40 uitspraken. De uitspraken zijn afkomstig van de Rechtbank, het 

Gerechtshof, de Hoge Raad, het Benelux-gerechtshof en het Hof van Justitie. 

 15 uitspraken zijn afkomstig van de Rechtbank. 

 4 uitspraken zijn afkomstig van het Gerechtshof. 

 3 uitspraken zijn afkomstig van de Hoge Raad. 

 2 uitspraken zijn afkomstig van het Benelux-gerechtshof. 

 14 uitspraken zijn afkomstig van het Hof van Justitie. 

 

Er zijn 21 uitspraken geanalyseerd en vergeleken. Van de 21 uitspraken bleek er in 9 gevallen sprake te zijn van 

te kwade trouw. In de rest van de uitspraken is er geoordeeld dat er geen sprake is van te kwade trouw. 

 

3.1 Het begrip te kwader trouw volgens de rechtspraak 
 
 

Het merkenrechtelijke begrip “kwade trouw” moet op grond van de harmoniserende richtlijn 2008/95/EG een 

autonoom begrip vormen, dat op dezelfde manier toepasbaar is in de gehele Europese Unie.39 Bij de 

beoordeling of er sprake is van te kwader trouw moet de rechter een globaal oordeel geven met behulp van 

alle relevante factoren die in die omstandigheid zich voordoen. De volgende factoren blijken de belangrijkste 

overwegingen te zijn bij de beoordeling van te kwader trouw.40 

1. Het teken dat gedeponeerd wordt moet identiek of overeenstemmen met het teken van de 

“voormalige” merkhouder, waardoor verwarring kan ontstaan. 

2. De kennis van het voorgebruik van dat identieke of overeenstemmende teken door een “voormalig” 

merkhouder. 

3. Een intentie om het teken te gebruiken voor oneerlijke concurrentie. 
                                                      
39 HvJEU 27 juni 2013, C-320/12, (Yakult/Malaysia Dairy) 
40 HvJEG 11 juni 2009, C-529/07, (Lindt&Sprüngli/Hauswirth) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:nl:PDF


26 
 

4. De beschermingsomvang van het teken ten tijde van het depot. 

 

 

Om te kwader trouw te constateren moet het gedeponeerde teken gelijk of overeenstemmend zijn met het 

teken van de voormalige merkhouder. Het feit dat het teken gelijk of overeenstemmend is met het teken van 

de voormalige merkhouder is op zichzelf niet voldoende, er moet sprake zijn van verwarringsgevaar.41 

Een andere belangrijke factor is de kennis/wetenschap dat een ander het teken al eerder heeft gebruikt (en 

mogelijk nog steeds gebruikt). In andere woorden: wanneer de deposant wist of behoorde te weten dat het 

teken dat hij geregistreerd heeft gelijk of overeenstemmend is met een teken dat al eerder gebruikt wordt 

door iemand anders. 

 

Het Hof van Justitie heeft met de uitspraken Lindt&Sprüngli/Hauswirth en Yakult/Malaysia Dairy Industries 

duidelijk gemaakt dat om kwade trouw vast te stellen de kennis van het voorgebruik niet genoeg is.42 Er moet 

ook sprake zijn van een intentie tot oneerlijke concurrentie. 

 

Indien de rechter oordeelt dat er sprake is van een te kwader trouw gedeponeerd merk zal dit merk nietig 

verklaard worden voor alle waren en diensten (inclusief de waren en diensten die niet ter discussie stonden 

tijdens het geding).43  Echter, indien de voormalige merkhouder, die het te depot te kwader trouw vorderde, 

alleen tegen die waren en diensten die gelijk of overeenstemmend zijn met de waren en diensten van de 

voormalige merkhouder instelde, dan zal het merk alleen voor die waren en diensten nietig verklaard worden. 

 

 

 

  

                                                      
41 HvJEU 1 februari 2012, T-291/09, (Pollo Tropical Chicken); het verwarringsgevaar staat (natuurlijk) in direct verband met de 

herkomstfunctie van een merk. 
42 HvJEG 11 juni 2009, C-529/07, (Lindt&Sprüngli/Hauswirth); HvJEU 27 juni 2013, C-320/12, (Yakult/Malaysia Dairy 

Industries) 
43 Gruppo Salini, par. 48. 
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3.2. Depot te kwader trouw volgens de rechtspraak 
 
 

Een merkhouder kan het depot van een derde nietig laten verklaren indien het teken gelijk of 

overeenstemmend is met het teken van de merkhouder waardoor verwarring kan ontstaan en de merkhouder 

zijn merk te goeder trouw en op normale wijze, binnen de laatste drie jaar, heeft gebruikt terwijl de derde dit 

wist of behoorde te weten. In dit geval gaat het om een geregistreerd merk waarop de merkhouder zijn 

vordering baseert. Indien de houder van een ongeregistreerd (vervallen) merk een gedeponeerd 

overeenstemmend merk nietig wilt laten verklaren kan hij dit in beginsel niet doen op grond van 

merkhouderschap, hij is immers niet een “officiële” merkhouder maar wel als een belanghebbende.44 Het Hof 

van Leeuwarden heeft het onderscheid tussen merkhouder en belanghebbende verduidelijkt. Een 

nietigverklaring dat te kwader trouw is gedeponeerd kan in beginsel door iedere belanghebbende  – dus ook de 

houder van een niet gedeponeerd (vervallen) merk – worden in geroepen, terwijl een verbod op het gebruik 

van dit te kwader trouw gedeponeerde merk uitsluitend kan worden ingesteld door de houder van een 

ingeschreven merk.45 Naast het feit dat een houder van een niet geregistreerd ( en dus vervallen) merk als 

belanghebbende de nietigheid van een gedeponeerd overeenstemmend teken kan inroepen kan hij, volgens de 

rechtspraak, ook op grond van te kwader trouw de nietigheid van het gedeponeerde merk inroepen. Zolang de 

voormalige merkhouder zijn merk te goeder trouw heeft gebruikt, kan hij op grond daarvan merkenrechtelijke 

bescherming genieten.46  

 

Om te bepalen welke factoren er mee spelen bij de beoordeling wanneer er sprake is van een depot te kwader 

trouw van een vervallen merk zal er een onderscheid gemaakt moeten worden tussen een vervallen merk dat 

nog steeds wordt gebruikt en een vervallen merk dat niet meer wordt gebruikt door de voormalige 

merkhouder. Dit verschil is cruciaal om te bepalen of het vervallen merk wel of geen bescherming verdient. 

  

  

                                                      
44 Art. 2.28, lid 1 BVIE 
45 Hof Leeuwarden 18 december 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BZ0479, r.o. 12. 
46 RB Haarlem 15 februari 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9607, r.o. 4.4.; BenGH 21 november 1983, NJ 1985, 333. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9607
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3.2.1. Vervallen merk met gebruik 
 

Een vervallen merk kan onder bepaalde omstandigheden toch bescherming genieten. Een vervallen merk kan 

deze bescherming hebben indien het merk te goeder trouw en op normale wijze wordt gebruikt. Ook moet er 

(natuurlijk) sprake zijn van te kwader trouw aan de zijde van de deposant. 

 

3.2.1.1. Te goeder trouw 
 
 

Kort gezegd wordt een merk te goeder trouw gebruikt indien degene die het merk gebruikt de eerste feitelijke 

gebruiker is van dat merk.47 Het belang van het eerste feitelijke gebruik van een merk komt goed tot uiting in 

de uitspraak van 22 april 2015 waarbij degene die het beroep op een depot te kwader trouw had gedaan niet 

de eerste maar de tweede gebruiker bleek te zijn.48 Het beroep had volgens de rechter nog steeds ontvankelijk 

kunnen zijn indien het tweede gebruik van het merk omvangrijker en bekender was geweest.49 Verder kan een 

voormalig merkhouder zich niet beroepen op te goeder trouw indien hij de merkrechten heeft overgedragen.50 

Te goeder trouw van de voorgebruiker wordt verondersteld; de bewijslast met betrekking tot de goede trouw 

rust op de deposant die de goede trouw betwist. Bij de beoordeling of een voormalig merkhouder te goeder 

trouw is wordt er gekeken naar de onderlinge verhouding tussen de voormalige merkhouder en de deposant, 

deze afweging kan ook van belang zijn om te bepalen of een depot te kwader trouw is.51              

 

In één zaak die door de Rechtbank en het Gerechtshof van Leeuwarden behandeld is, was er een 

gecompliceerde zaak waarin te goeder trouw van de voorgebruiker niet duidelijk was. 

In deze zaak ging het om het merk Green Smiles. Deze naam werd bedacht in een vergadering van (toendertijd) 

Eastwick Holding B.V. waarbij X aanwezig was. X besloot na een lange tijd om het merk Green Smiles te gaan 

gebruiken. Eastwick Holding B.V. deponeerde na een lange tijd toch het merk en spande een rechtszaak aan 

tegen X. X stelde dat Eastwick het merk te kwader trouw had gedeponeerd. Uiteindelijk ging het erom of X te 

goeder trouw het merk gebruikt heeft. 

 

“De rechtbank acht niet relevant acht wie de naam heeft bedacht, omdat van openbaarmaking en 

daadwerkelijk gebruik vóór 6 maart 1997 niet (voldoende) is gebleken. Ter gelegenheid van zijn verhoor als 

getuige heeft [A] juist verklaard dat hij de naam/het merk Green Smiles ná de vergadering van 6 maart 1997 is 

gaan gebruiken. Van gebruik door Eastwick vóór die datum is evenmin sprake. Eastwick heeft zelf gesteld dat zij 

de naam/het merk eerst in 2002 is gaan gebruiken.”52 

                                                      
47 BenGH 28 november 2003, A 2003/1 (Concl. A-G F.F. Langemeijer), r.o. 2.4., (Unielever/Artic) 
48 Rb Midden-Nederland 22 april 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:2716, r.o. 4.5.; BenGH 25 juni 2004, IER 2004, p. 342 (Winner 

Taco/El Taco). 
49 HvJEG 11 juni 2009, IER 2010,11 (Lindt & Sprüngli/Hauswirth) 
50 RB Roermond 1 augustus 2002, ECLI:NL:RBROE:2002:AE6649, r.o. 5. 
51 Enkel de onderlinge verhouding tussen de voorgebruiker en de deposant is van belang, de positie van derden of de 

wetenschap daar omtrent is niet van belang; HR 28 oktober 1994, BIE 1995, 301 (Ursula Linden/Feantex) 
52 RB Leeuwarden 4 februari 2005, ECLI:NL:RBLEE:2005:AS8738, r.o. 6.3.  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:2716
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fuitspraken.rechtspraak.nl%2Finziendocument%3Fid%3DECLI%3ANL%3ARBROE%3A2002%3AAE6649&ei=ZQiEVcdbiN_LA4PEkogB&usg=AFQjCNGYBnIF6dPztST4dPYNDAe0tZcmJg&sig2=VMP1RxZZFMqd6x4RvYnMAQ
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLEE:2005:AS8738
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Omdat Eastwick geen beroep op het voorgebruik van het merk kon doen, kon er ook geen beroep gedaan 

worden op het niet te goeder trouw gebruik van X. Het Hof bekrachtigt het oordeel van de Rechtbank. 

 

“Het Hof overweegt dat er onvoldoende feiten zijn gesteld of gebleken waaruit de kwade trouw van X zou 

kunnen volgen. Nu er immers èn geen sprake was van een depot (door Eastwick na vergadering) èn geen sprake 

was van (voor)gebruik van het merk door Eastwick, valt niet in te zien waarom X te kwader trouw was door het 

in gebruik nemen en blijven gebruiken van het merk. Het enkele feit dat X zou hebben geweten dat de 

bestuurder van Natural Solutions, de naam Green Smiles zou hebben bedacht zou het geen te kwader trouw van 

X opleveren.”53  

 

Het feit dat de rechtbank niet relevant acht wie de naam van een merk bedenkt wordt wederom bevestigd 

door een uitspraak van het Hof van Amsterdam. Hierbij kan wederom degene die de naam bedacht geen 

rechten daaruit ontlenen.54 

  

                                                      
53 Hof Leeuwarden 14 februari 2007, ECLI:NL:GHLEE:2007:AZ8652, r.o. 20.1. 
54 Hof Amsterdam 9 februari 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9465, r.o. 4.5. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHLEE:2007:AZ8652
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fuitspraken.rechtspraak.nl%2Finziendocument%3Fid%3DECLI%3ANL%3AGHAMS%3A2010%3ABM9465&ei=4waEVcSrH8GZygOPjoP4BA&usg=AFQjCNEmW7C0MztbIwS7O7tUQ2MUIF1xqw&sig2=HX8Oh248kVAs0DUlgyRxvQ
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3.2.1.2. Normaal gebruik 
 
 

De gebruiksplicht van een (voormalig)merkhouder is cruciaal om te bewijzen dat een deposant een merk te 

kwader trouw heeft gedeponeerd. Voor te kwade trouw moet immers voorgebruik door een (voormalig) 

merkhouder worden bewezen. Het normale gebruik van een merk wordt besproken in meerdere uitspraken, 

met als definiëring: 

 

"Er wordt normaal gebruik gemaakt van een merk wanneer het, in overeenstemming met zijn voornaamste 

functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor 

het is ingeschreven, wordt gebruik teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met 

uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij 

de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle 

feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan 

reëel is.”55 

 

Om te beoordelen dat er een reële commerciële exploitatie plaatsvindt van het merk moet er rekening worden 

gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken 

markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang 

van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.56 

 

Ook moet het teken dat in voorgebruik is wel gebruikt worden als merk. Het feitelijke gebruik van een merk 

door de voorgebruiker moet daadwerkelijk geconcretiseerd worden, alleen de aanwezigheid van het merk op 

verpakkingen en pallets is niet voldoende.57 Wel als voldoende gebruik wordt beschouwd: orders voor en 

kopieën van verpakkings- en reclamemateriaal, advertenties (digitaal en fysiek), verklaringen van afnemers en 

deelname aan relevante beurzen.58 In één zaak wordt het signeren van een schilderij door een schilder als 

normaal gebruik van een merk gezien.59 Of deze afzonderlijk ook als voldoende gebruik van het teken wordt 

beschouwd wordt niet duidelijk in de geanalyseerde rechtspraak. 

 

Indien het voorgebruik van een merk is aangetoond kan er alleen sprake zijn van een depot te kwader trouw 

door een deposant als deze wist of behoorde te weten dat het merk in voorgebruik was. Wanneer een derde 

wist dat het merk in voorgebruik was wordt er vaak gekeken of er toestemming is gegeven aan de deposant om 

het (vervallen) merk te registreren.  

                                                      
55 RB 's-Gravenhage 11 juli 2012,ECLI:NL:RBSGR:2012:BX1228, r.o. 4.11; HvJEG 11 maart 2003, IER 2003/31, (Ansul vs 

Ajax) 
56 HvJEU 19 december 2012, C-149/11, (Leno Merken BV tegen Hagelkruis Beheer BV) 
57 Rb Zeeland-West Brabant 3 juni 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:3577, r.o. 3.16 ; RB Oost-Brabant 25 juli 2013, 

ECLI:NL:RBOBR:2013:4280, r.o. 6.3.; RB Haarlem 15 februari 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9607, r.o. 4.5.; RB Amsterdam 
26 januari 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BP4349, r.o. 4.6.; RB Arnhem 19 januari 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP1907, r.o. 
4.10; RB Utrecht 21 februari 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ9142, r.o. 5.5. 
58 RB Haarlem 15 februari 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9607. r.o. 4.7. 
59 Rb Amsterdam 10 september 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0346, r.o. 2.14. 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2015:3577
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2013:4280
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9607
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2011:BP4349
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2011:BP1907
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ9142
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9607
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0346


31 
 

3.2.1.3. Wetenschap van het voorgebruik 
 

 

Bij de beoordeling of een deposant behoorde te weten van het voorgebruik van het merk kan de 

beschermingsomvang  en de onderlinge relatie een rol spelen. Dit wordt ook bevestigd door het Hof van 

Justitie. Uit het jurisprudentieonderzoek blijkt dat met name de algemene bekendheid in de betrokken sector 

van belang kan zijn bij de afweging of een deposant behoorde te weten van het voorgebruik. Deze bekendheid 

kan onder andere afgeleid worden van de duur van het gebruik van het merk. Hoe ouder dit gebruik, hoe 

waarschijnlijker dat de deposant er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had. Dit 

wordt ook bevestigd door het Hof van Justitie.60 

 

Uit het jurisprudentieonderzoek blijkt dat de bekendheid van een merk aannemelijk kan maken dat een 

deposant behoorde te weten dat het merk al door iemand anders wordt gebruikt. Zo wordt de bekendheid van 

een merk in een paar zaken als argument gebruikt dat de deposant dit gebruik behoorde te weten ten tijde van 

zijn depot. Het relevante publiek61 is zodanig klein waardoor een merk al snel bekendheid geniet, hierdoor kon 

de deposant weten dat het merk nog steeds in gebruik was.62 Opmerkelijk is dat er in twee van deze zaken niet 

expliciet gekeken is naar de intentie van de deposant ten tijde van het depot, dit zou wel moeten door de 

harmonisatie van het autonome begrip “te kwader trouw”.63 

 

Ook de onderlinge relatie van de partijen kan meespelen in de beoordeling of de deposant wetenschap had of 

had moeten hebben van het voorgebruik. Zo kan een relatie tussen de voormalige merkhouder en de deposant 

het aannemelijker maken dat de deposant wist of behoorde te weten van het voorgebruik door de voormalige 

merkhouder.64  

 

Ook al is het voorgebruik van het merk bewezen, hoeft het depot door een derde niet altijd te kwader trouw te 

zijn geweest. De uitspraak Hei Bike vs. Accell is een mooi voorbeeld daarvan. De bekendheid die Hei Bike 

beweert te hebben, acht de rechter niet voldoende om aan te nemen dat Accell behoorde te weten van het 

bestaan van het merk.65 Hierbij droeg Hei Bike wel bewijsstukken aan waarbij het voorgebruik van het merk 

duidelijk aanwezig was maar niet voor de relevante periode, namelijk, de drie jaar voor het depot.  

 

“Dat dat gebruik op zodanig grote schaal plaatsvond en dat zij zodanig bekend waren dat Accell, opgericht op 1 

oktober 1998, wel op de hoogte had moeten zijn van hun voorgebruik van deze naam, is op grond van de 

                                                      
60 Lindt&Sprüngli, par. 39.  
61 In het Chevy-arrest heeft het Hof van Justitie beslist dat van bekendheid sprake is wanneer het merk bekend is bij een 

aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn; HvJEG 14 september 1999, C-
375/97, (General Motors/Yplon; Chevy) 
62 RB Haarlem 15 februari 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9607, r.o. 4.6 en 4.7.; RB Amsterdam 7 maart 2012, 

ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6408, r.o. 4.3.; RB Amsterdam 26 januari 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BP4349, r.o. 4.8. 
63 Lindt&Sprüngli, par. 23. 
64 RB Haarlem 15 februari 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9607, r.o. 4.6 en 4.7.; RB Amsterdam 7 maart 2012, 
ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6408, r.o. 4.3; de relatie tussen de partijen in deze zaken ging om werkgever/werknemer en producent/afnemer. 
65 RB Arnhem 19 januari 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP1907, r.o. 4.10. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9607
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6408
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2011:BP4349
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9607
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6408
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2011:BP1907
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overgelegde stukken onvoldoende vast komen te staan. Die stukken zien immers vooral op de periode vóór 

1998, het jaar van de oprichting van Accell, ofwel op de periode na 2004, het jaar van de merkdepot van 

Accell.”66 

 

De rechter oordeelde dat nu vast staat dat Accell niet wist of behoorde te weten dat het teken al in 

voorgebruik was door iemand anders, er ook geen sprake van een “onzuivere” intentie kan zijn. 

 

“Nu daarnaast niet is gesteld of gebleken van een oogmerk van Accell om Hei-Bike c.s. het gebruik van de naam 

Hei-Bike, zoals dat op dit moment in Nederland plaatsvindt, te beletten, of van een oogmerk om Hei-Bike c.s. 

oneerlijk te gaan beconcurreren, moet – rekening houdend met de hiervoor onder 4.9 weergegeven uitleg van 

het Hof van Justitie - worden geconcludeerd dat kwade trouw aan de zijde van Accell niet vast is komen te 

staan.”67 

 

 

Indien het vast staat dat een deposant wist van het voorgebruik van een gelijk of overeenstemmend teken kan 

hij zich beroepen op het niet-gebruiken van het teken door de (voormalige)merkhouder. Indien dit voorgebruik 

wordt bewezen wordt er vaak door de rechter beoordeeld of de voormalige merkhouder op enige manier 

toestemming heeft gegeven. 

 

De toestemming is een belangrijk element om te beoordelen wanneer een deposant te kwader trouw handelt 

terwijl hij wist van het voorgebruik van het merk door de voormalige merkhouder. Het Benelux-gerechtshof 

heeft in het arrest van 21 november 1983 geoordeeld dat een voormalig merkhouder, gezien de ratio van art. 

2.4. sub d BVIE, nadrukkelijk toestemming moet geven aan de derde die een zelfde of overeenstemmend teken 

wilt deponeren. 

 

“Gezien de ratio van art. 2.4(d) BVIE ligt het voor de hand dat, ook indien de gewezen gerechtigde op het eerder 

ingeschreven, maar vervallen merk, erin toestemt dat een ander voor datzelfde of een daarmee 

overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren een nieuw depot verricht, dat nieuwe depot 

toelaatbaar is. Ten behoeve van de rechtszekerheid en de ondubbelzinnigheid in de verhouding tussen de 

voormalige houder van het oude merk, en degene die later een overeenstemmend merk deponeerde, moet die 

toestemming wel uitdrukkelijk het later verrichte depot betreffen. Zij kan dus niet worden afgeleid uit het feit 

dat de gewezen gerechtigde nalaat op te treden tegen het gebruik dat door de houder van het nieuw 

gedeponeerde merk is gemaakt.”68 

 

 

 

                                                      
66 RB Arnhem 19 januari 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP1907, r.o. 4.10. 
67 RB Arnhem 19 januari 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BP1907, r.o. 4.10. 
68 BenGH 21 november 1983, NJ 19856, 333, Cow Brand II (National Foods Holland/Verwerkings Industrie Vreeland) 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2011:BP1907
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2011:BP1907
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Niet duidelijk is of deze nadrukkelijke toestemming ook geldt voor vervallen merken die al langer vervallen zijn 

dan in de art. 2.4. sub d BVIE aangegeven termijn.  

 

Verder bestaat er in het merkenrecht niet iets zoals "stilzwijgende" toestemming. De Hoge Raad benadrukt 

deze positie in de uitspraak van 20 december 2013 waarin wordt geoordeeld dat het enkel gedogen nog niet 

kan worden aangemerkt als een toestemming die kwade trouw opheft.69 Wat volgens mij ook vastgelegd is in 

het BVIE.70 

 

Een andere zaak waarbij de toestemming centraal stond ging over een schilder die in een geschil had met een 

galerie. Na een jarenlange samenwerking beweerde de galerie dat de schilder zijn toestemming had gegeven 

aan de galerie om zijn kunstwerken te verhandelen (exploiteren). Hierbij had de galerie een merk gedeponeerd 

gelijk met betrekking tot zijn schilderijen. Naast de inbreuk op zijn auteursrechten vorderde de schilder ook de 

merkrechten, op grond van te kwader trouw, tot nietig verklaring. 

Om te kwader trouw vast te stellen moet eerst voorgebruik vastgesteld worden door de Schilder. Deze had 

normaal gebruik gemaakt van zijn merk doordat hij zijn schilderijen signeerden, dit werd door het Hof gezien 

als een herkomstaanduiding. Verder betwiste de galerie niet of de schilder het merk te goeder trouw heeft 

gebruikt. De galerie verweerde zich door te stellen dat ze het gebruik van de schilder niet als merkgebruik 

zagen, dus ze wisten niet dat ze te kwader trouw waren. Ook beroepen zij zich op de (impliciete) toestemming 

dat de schilder had gegeven doordat hij, door de lange samenwerking, zijn naam aan de galerie had verbonden. 

De rechter oordeelde uiteindelijk dat die gedachtegang niet gevolgd kon worden, tevens bleek dit uit de 

"uitgewerkte communicatie strategie" zoals die door de partijen is overlegd.71 

 

Naar mijn mening kon de rechter de overweging van de uitgewerkte communicatie strategie achterwegen 

laten omdat een impliciete(stilzwijgende) toestemming sowieso geen hout snijd volgens de Hoge Raad. Wel 

moet opgemerkt worden dat deze uitspraak 5 jaar voor de uitspraak van de Hoge Raad is gedaan.  

 

  

                                                      
69 RB Rotterdam 14 juni 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AX8566; Hof ’s-Gravenhage 24 juli 2012, 

ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515; HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071. 
70 Art. 2.29 BVIE. 
71 RB Amsterdam 10 september 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0346, r.o. 2.14.1.  

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fuitspraken.rechtspraak.nl%2Finziendocument%3Fid%3DECLI%3ANL%3ARBROT%3A2006%3AAX8566&ei=TBOEVbW2FebZywOwrJmoCw&usg=AFQjCNE5NMurOIk_nK0NnVmlzXwrebqyiQ&sig2=cs6r_H882d2MiLwdsfTNnw
http://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=NL:GHSGR:2012:BX1515
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:2071
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0346


34 
 

3.2.1.4. Intentie 
 

De intentie of wel het oogmerk van de deposant is door Europese wetgeving steeds meer van belang geworden 

in de beoordeling of een depot te kwader trouw is. Doordat dit één van de subjectieve factoren is die bij een 

beoordeling van een depot te kwader trouw moet worden vastgesteld is het erg moeilijk om concrete 

omstandigheden te beschrijven. Het is mij gelukt om een aantal omstandigheden te destilleren uit de 

rechtspraak waarbij de intentie een rol speelt.  

 

Er kan sprake van te kwade trouw zijn, indien: 

1. De deposant de intentie heeft om het gedeponeerde (vervallen) merk te exploiteren op een 

parasitaire wijze, waardoor hij misbruik maakt van de reputatie van het betwiste merk.72 

2. Het duidelijk is dat de registratie gedaan is met als enig oogmerk om een derde (in het bijzonder de 

“voormalige” merkhouder) toegang tot de markt te blokkeren.73 

3. Er een directe of indirecte relatie zit tussen de “voormalige” merkhouder en de deposant.74 

4. De aard van het aangevraagde merk relevant zijn voor de beoordeling of sprake is van kwade trouw 

van de aanvrager. Ingeval het betrokken teken bestaat in de vorm en presentatie van een product als 

geheel, kan de kwade trouw van de aanvrager immers sneller worden vastgesteld wanneer de 

keuzevrijheid van concurrenten ten aanzien van de vorm en de presentatie van een product om 

technische of commerciële redenen beperkt is, in die zin dat de merkhouder dan in staat is zijn 

concurrenten niet alleen te beletten een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken, maar zelfs 

om vergelijkbare producten op de markt te brengen.75 

 

Uit de onderzochte jurisprudentie wordt duidelijk dat de “onzuivere” intentie vaak voortvloeit uit de 

wetenschap van de deposant van het voorgebruik door de voormalige merkhouder.76 

 

Er is echter geen sprake van te kwade trouw indien: 

1. er een commerciële logica zit achter de registratie van het merk en wanneer het mag aangenomen 

worden dat de deposant het door hem geregistreerde merk daadwerkelijk wilt 

gebruiken;77(Bijvoorbeeld door een businessplan op te zetten of een licentieovereenkomst afsluit)78 

2. de deposant een commerciële groei heeft doorgemaakt en daarom zijn merk wilt beschermen in de 

breedste beschermingsomvang.79  

                                                      
72 HvJEU 8 mei 2014, T-327/12, par. 56, SIMCA, (Joachim Wöhler/OHIM) 
73 Lindt&Sprungli, par. 44; RB Leeuwarden 4 februari 2005, ECLI:NL:RBLEE:2005:AS8738, r.o. 3.3.; RB Zeeland-West Brabant 

3 juni 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:3577, r.o. 3.18; Hof Leeuwarden 14 februari 2007, ECLI:NL:GHLEE:2007:AZ8652, r.o. 13.5 
; RB Leeuwarden 4 februari 2005, ECLI:NL:RBLEE:2005:AS8738, r.o. 3.3. 
74 Pollo Tropical Chicken, par. 85-87; HvJEU 11 juli 2013, T-321/10, Gruppo Salini, par. 25-32, (SA.PAR.Srl/OHIM). 
75 Lindt&Sprüngli, par. 50. 
76 RB Leeuwarden 4 februari 2005, ECLI:NL:RBLEE:2005:AS8738, r.o. 3.3.; RB Zeeland-West Brabant 3 juni 2015, 

ECLI:NL:RBZWB:2015:3577, r.o. 3.18. 
77 HvJEU 14 februari 2012, T-33/11, par. 21, BIGAB, (Peeters Landbouwmachines B.V./OHIM); HvJEU 8 mei 2014, T-327/12, 

par. 39. (SIMCA-arrest) 
78 Pollo Tropical Chicken, par. 58 en 67; RB Almelo 31 oktober 2007, ECLI:NL:RBALM:2007:BB9756. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLEE:2005:AS8738
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2015:3577
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHLEE:2007:AZ8652
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLEE:2005:AS8738
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLEE:2005:AS8738
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2015:3577
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBALM:2007:BB9756
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3.2.2. Vervallen merk zonder gebruik 
 

Een vervallen merk dat niet meer gebruikt kan onder bepaalde omstandigheden toch bescherming genieten. 

Een vervallen merk dat niet meer gebruikt wordt kan bescherming genieten indien de deposant de intentie 

heeft om op een parasitaire wijze ongerechtvaardigd voordeel probeert te trekken uit de resterende 

bekendheid van het merk. 

 

Een vervallen merk kan bescherming genieten indien het voorgebruik van het merk bewezen is en het depot 

van een gelijk of overeenstemmend merk te kwader trouw is gedaan. In het geval dat een merk vervallen is en 

het voorgebruik niet bewezen is (normaal gebruik en te goeder trouw) heeft het merk, conform het 

uitgangspunt van het BVIE, geen bescherming. Het merk is vrij om opnieuw geregistreerd te worden door 

iemand anders dan de oorspronkelijke merkhouder. Dit komt goed tot uiting in de zaak Robert Groeneveld vs. 

Ten Cate B.V..80 Door een aantal fusies was het merk JANSEN & TILANUS in handen gekomen van Ten Cate B.V.. 

Het merk kon in de jaren negentig de concurrentie met andere merken niet aan en belandde bij Ten Cate B.V. 

op de plank. Ondernemer Robert Groeneveld wilt graag het merk gaan gebruiken. Ten Cate B.V. stelt dat 

Robert Groeneveld gebruik wilt maken van de resterende goodwill van het merk. De rechter oordeelt ten 

eerste dat het merk niet op een normale wijze is gebruikt door Ten Cate B.V. waardoor het recht van Ten Cate 

B.V. vervallen verklaard wordt. Ook staat vast dat Robert Groeneveld daadwerkelijk het merk JANSEN & 

TILANUS wilt gebruiken waardoor hij een legitieme intentie heeft om het merk te deponeren, dit staat ook vast 

tussen de partijen. Over de overgebleven goodwill overweegt de rechter het volgende: 

 

“De bedoeling van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen artikel 5 lid 2 sub a BMW) is onder meer om te 

vermijden dat derden in het gebruik van een bepaald merk zouden worden geblokkeerd, terwijl de 

oorspronkelijke merkgerechtigde dat merk zelf al gedurende langere tijd niet meer gebruikt. Als derden gebruik 

maken van de mogelijkheid die hen in de artikelen 2.27 lid 1 en 26 lid 2 sub a BVIE wordt geboden en een merk 

vervolgens zelf gaan gebruiken, dan impliceert dat altijd dat die derden profiteren van de eventuele goodwill of 

merkbekendheid van dat merk. Dit gevolg vloeit derhalve rechtstreeks voort uit de vorengenoemde 

verdragsbepalingen. Dat moeten de opstellers van die bepalingen zich hebben gerealiseerd en dat is kennelijk 

geen reden geweest om het BVIE op dit punt anders te redigeren.” 81 

 

De rechter stelde dat Ten Cate B.V. het aan zichzelf te wijten had dat aan het merk JANSEN & TILANUS 

gekoppelde goodwill verloren is gegaan. Ten Cate heeft immers, zonder geldige reden, het merk gedurende 

lange tijd niet gebruikt. De rechter concludeerde hieruit dat de ondernemer wellicht de goodwill of 

merkbekendheid van het merk JANSEN & TILANUS zou verkrijgen, maar dat dit niet met zich meebrengt dat hij 

daardoor een depot te kwader trouw verricht jegens Ten Cate B.V. Met deze uitspraak volgt de rechter strikt de 

                                                                                                                                                                      
79 BIGAB, par. 20 en 23. 
80 RB Almelo 31 oktober 2007, ECLI:NL:RBALM:2007:BB9756. 
81 Groeneveld vs. Ten Cate B.V., r.o. 19. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBALM:2007:BB9756
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registratieplicht van het BVIE. Toch heeft het Hof van Justitie hierop een uitzondering gemaakt. In een recente 

uitspraak van het Hof van Justitie (SIMCA-arrest) heeft de rechter bepaald dat ondanks dat de voormalige 

merkhouder het merk niet gebruikt, het merk toch nog bescherming kan krijgen. In dit arrest ging het om het 

merk SIMCA dat een bekend automerk was in de jaren 80. De originele merkhouder (Peugeot-Citroen, hierna: 

PSA) had het merk nog op de plank liggen maar werd al jaren niet meer gebruikt. Een oplettende derde 

deponeerde het merk voor soortgelijke waren en diensten, waarop PSA bezwaar maakte. Alle instanties 

oordeelde dat het merk door niet gebruik vervallen was, waardoor het depot van de derde geen inbreuk 

pleegde op de rechten van de originele merkhouder. In dit arrest werd (nogmaals) duidelijk dat de eerder 

genoemde situaties, in art. 2.4. sub f BVIE, niet-limitatief zijn. Zo wordt er ook rekening gehouden met “de 

oorsprong van het woord (of letterwoord) dat het merk vormt en met het vroegere zakelijke gebruik ervan, met 

name door toen concurrerende ondernemingen, en de commerciële logica waarin de aanvraag tot inschrijving 

van het door dit letterwoord gevormde merk past.”82 Ook hecht de Unierechter er waarde aan dat het feitelijk 

om een historisch merk gaat met overgebleven goodwill. Verder beoordeelde de Unierechter dat wanneer een 

deposant bewust een vervallen merk met resterende goodwill registreert, hij daardoor direct zijn – onzuivere – 

intentie laat blijken. Er is tevens een verband aangetoond tussen de voormalige merkhouder en deposant 

waardoor de wetenschap van het merk aannemelijk is. Doordat de deposant op een parasitaire wijze 

ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de registratie is dit depot als te kwader trouw aangemerkt door de 

Unierechter. 

 

Bij deze uitspraak zijn bepaalde factoren van belang. Het feit dat het merk niet meer gebruikt wordt duidt op 

verval. Het merk was bekend en geniet nog steeds – ondanks het verval ervan – een reputatie. Cruciaal bij deze 

uitspraak is het feit dat de deposant wist dat het merk niet meer gebruikt werd maar nog wel resterende 

goodwill had. Hiermee was indirect duidelijk wat zijn intentie was toen hij het merk registreerde. Ook was de 

onderlinge verhouding/relatie tussen partijen van belang om de kwade trouw vast te  stellen. 

 

Verschil tussen een niet gebruikt en een wel gebruikt merk 

Het verschil bij de beoordeling van een depot te kwader trouw van een vervallen merk dat nog steeds in 

voorgebruik is en een vervallen merk dat niet meer in voorgebruik is, is de beredenering van de bekendheid 

van het merk. 

Bij een vervallen merk dat nog steeds gebruikt wordt kan de wetenschap van de deposant bevestigd worden 

door de bekendheid van het voorgebruik.  

Bij een vervallen merk dat niet meer gebruikt wordt kan de bekendheid de reden zijn van de deposant om het 

merk te deponeren, in andere woorden, de intentie. De onzuivere intentie kan in dit geval alleen aanwezig zijn 

indien de deposant wist van het bestaan van het vervallen merk.  

                                                      
82 HvJEU 8 mei 2014, T-327/12, SIMCA, (Joachim Wöhler/OHIM). 
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3.3. Conclusie 
 

Op basis van de onderzoeksresultaten die verkregen zijn uit de rechtspraak is een succesvol beroep op een 

depot te kwader trouw van een vervallen merk moeilijk te realiseren. De mogelijkheid tot een beroep ligt in de 

benadering van de positie van de voorgebruiker, een houder van een niet geregistreerd ( en dus vervallen) 

merk kan als belanghebbende de nietigheid van een gedeponeerd overeenstemmend teken inroepen. Naast 

het feit dat hij de nietigheid kan inroepen als een belanghebbende kan een vervallen merk ook 

merkenrechtelijke bescherming genieten zolang dat merk door de voormalige merkhouder te goeder trouw 

wordt gebruikt, dat het merk vervallen is, doet daar niet aan af. 

 

Bij de beantwoording van deze deelvraag moet er onderscheid gemaakt worden tussen een vervallen merk dat 

nog steeds gebruikt wordt en een vervallen merk dat niet meer gebruikt wordt. 

 

Bij de beoordeling of er sprake is van te kwader trouw moet de rechter een oordeel geven over de mogelijke 

wetenschap die de deposant van het voorgebruik – ten tijde van het depot – had of moeten hebben. De 

wetenschap alleen is op zichzelf niet genoeg om te kwader trouw te constateren, er moet ook sprake zijn van 

een intentie om oneerlijke concurrentie te bewerkstelligen. Indien een deposant wist van het voorgebruik van 

het teken door iemand anders is er een grote kans dat het depot als te kwader trouw wordt bestempeld. Een 

beroep op de stilzwijgende toestemming van de voormalige merkhouder wordt niet vaak gehonoreerd door de 

rechter. In het geval dat een deposant niet wist maar wel behoorde te weten dat het merk door iemand anders 

in gebruik was kan de bekendheid – bij het relevante publiek – van dat merk een doorslaggevende factor zijn. 

Ook de duur van het voorgebruik en de onderlinge relatie van de partijen kan een grote rol spelen bij de 

beslissing of de deposant ten tijde van zijn depot te kwader trouw handelden. 

 

Bij de beoordeling of er sprake is van een depot te kwader trouw van een vervallen moet de rechter een 

globaal oordeel geven met behulp van alle relevante factoren die in die omstandigheid zich voordoen. Bij een 

vervallen merk dat nog steeds gebruikt wordt heeft een beroep op een depot te kwader trouw een redelijke 

kan van slagen. Eis is dat er aan alle voorwaarden conform art. 2.4 sub f BVIE zijn voldaan. De merkhouder van 

het vervallen merk zal moeten bewijzen dat hij het merk te goeder trouw en op een normale wijze gebruikt. 

Een merk wordt te goeder trouw gebruikt indien degene die het merk gebruikt de eerste feitelijke gebruiker is 

van het merk, dit feitelijke eerste gebruik wordt bij een depot te kwader trouw verondersteld; de bewijslast 

met betrekking tot de goede trouw rust op de deposant die de goede trouw betwist. Het normale gebruik van 

een merk wordt bewezen indien er een reële commerciële exploitatie plaatsvindt. Om dit te bewijzen moet er 

rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van 

de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en 

kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. Als voldoende gebruik 

wordt beschouwd: orders voor en kopieën van verpakkings- en reclamemateriaal, advertenties (digitaal en 
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fysiek), verklaringen van afnemers en deelname aan relevante beurzen. Dit gebruik moet wel daadwerkelijk 

betrekking hebben op de periode die is aangegeven in art. 2.4. sub f BVIE. 

 

Bij een merk waarbij de gebruiksplicht van de (voormalige) merkhouder niet vervuld is, is er een kleine kans op 

een succesvol beroep op het depot te kwader trouw. Ook al kan er sprake zijn van een eventueel resterende 

goodwill van het vervallen merk wordt er toch vaak geoordeeld dat er door toedoen of nalaten van de 

voormalige merkhouder de deposant vrij is om het merk te registreren, zolang de intentie van de deposant 

oprecht is.  In het geval dat het vervallen merk grote bekendheid heeft genoten en – ondanks dat hij vervallen 

is – nog steeds bekend is bij het publiek, kan dit merk mogelijke bescherming genieten. Indien de deposant wist 

dat het ongebruikte merk minstens bekend stond als een historisch merk en dat hij met deze bekendheid 

ongerechtvaardigd voordeel probeert te trekken uit de registratie van het merk, dit weergeeft immers indirect 

het onzuivere motief van de deposant. Deze uitzondering is naar mijn mening alleen weggelegd voor de echt 

bekende grote merken. 
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3.4 Depot te kwader trouw volgens deskundigen 
 

 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag is gebruikt gemaakt van 5 interviews met merkenrecht 

deskundigen van NLO Shieldmark. De deskundigen in kwestie zijn alle merk- en modellengemachtigden die de 

beroepsopleiding Benelux merk- en modellengemachtigden (BBMM) succesvol hebben afgerond. Alle 

geïnterviewde personen zijn werkzaam bij NLO Shieldmark. De interviews zijn in de week van 8 juni tot en met 

14 juni, face to face, opgenomen. Er is gebruik gemaakt van de half gestructureerde interviewmethode. Aan 

alle deskundigen zijn dezelfde vragen gesteld, en deze vragen zijn toegevoegd aan de bijlagen. Er zijn in de 

interviews zelf, twee hoofdvragen gesteld. 

 

 

1. Wanneer is er volgens jouw mening sprake van te kwader trouw handelen bij het herintroduceren van 

een merk? 

2. Verdient een vervallen merk, naar jouw mening, nog enige bescherming? 

 

Aan de hand van de gestelde vragen zullen de resultaten worden beschreven. Hierbij wordt er systematisch 

gekeken naar wat alle geïnterviewde per vraag hebben geantwoord. 

 

1. Wanneer is er, volgens de mening van de NLO deskundigen sprake van een depot te kwader trouw van 

een vervallen merk door iemand anders dan de oorspronkelijke merkhouder.  

 

Geïnterviewde 3 en 4 gaven aan dat er een mogelijkheid is om een vervallen merk te beschermen door een 

heropnemingsdepot te doen. Geïnterviewde 4 maakte een onderscheid tussen een vervallen merk dat nog 

gebruikt wordt en een vervallen merk dat niet meer gebruikt wordt.  

 

Bij de eerste vraag gaf geïnterviewde 1 en 2 aan dat de relatie tussen de oorspronkelijke merkhouder en de 

deposant van het vervallen merk een belangrijk element is bij de beoordeling van te kwader trouw. Daarnaast 

is het van belang dat de consument niet de veronderstelling moet hebben dat de deposant de voormalige 

merkhouder is.83 Verder gaven alle merkgemachtigden aan dat er zeker rekening gehouden moet worden met 

de bekendheid van het vervallen merk bij het publiek ten tijde van het depot. Geïnterviewde 2 voegde er wel 

aan toe dat ondernemers die graag een bekend merk willen herintroduceren dat vaak met een bepaald doel 

doen, namelijk, meevaren op de resterende goodwill van het vervallen merk. 

 

 

                                                      
83 Hiermee doelend op de onderlinge verhouding tussen de voormalige merkhouder en de nieuwe merkhouder.  
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Alle merkgemachtigden gaven aan dat als een merk vervallen is en niet meer gebruikt wordt, er weinig kans is 

op bescherming. Echter, de resterende bekendheid van een vervallen merk en de intentie van de deposant kan 

dit veranderen. De geïnterviewde 1, 2, 3 en 5 gaven als voorbeeld de SIMCA zaak waarbij het merk SIMCA niet 

meer gebruikt werd door de merkhouder maar nog wel geregistreerd was. Ondanks dat het merk al jaren niet 

meer gebruikt werd kon deze toch bescherming krijgen tegen te kwader trouw handelen. Hierbij gaven de 

merkgemachtigden ze aan dat dit merk toch bescherming genoot omdat dit merk nog levendig in het 

achterhoofd van de consument was, het om een historische merk ging en de onzuivere intentie van de 

deposant duidelijk was. Geïnterviewde 2 gaf aan dat, volgens hem, de rechter het een belangrijke overweging 

vond dat de merkhouder ondanks het niet gebruik van het merk, toch het merk bleef verlengen. Dit gaf de 

indruk dat de merkhouder geen afstand wilde doen van het merkrecht. Dit is volgens geïnterviewde 4 ook 

gangbaar in de praktijk. 

 

Het (bewust) afstand doen en toestemming geven, zijn veel genoemde criteria door de merkgemachtigden. Het 

“bewust” afstand doen van een vervallen merk zorgt ervoor dat er geen bescherming meer ingeroepen kan 

worden, volgens de merkgemachtigden. 

 Geïnterviewde 3 stelt dat wanneer een merkhouder zijn merk laat vervallen, je er van uit mag gaan dat hij 

daarmee afstand doet van het merk. Deze stelling kan ook gevolgd worden door geïnterviewde 2. Wanneer een 

merkhouder bewust afstand doet wordt niet duidelijk uit de interviews. Wel wordt duidelijk dat het in de 

praktijk wel is voor komt dat wanneer een bedrijf bewust afstand doet van het merk, door het niet meer te 

gebruiken, het merk verkocht wordt aan een belanghebbende. 

 

2. Verdient een vervallen merk, naar jouw mening, nog enige bescherming? 

 

Bij de tweede vraag die gesteld is gaven geïnterviewde 1, 2 en 3 aan dat een vervallen merk wel bescherming 

verdient omdat een merk door gebruik geladen wordt met goodwill. Deze goodwill verdwijnt niet zomaar 

nadat het merk vervallen is, deze goodwill is het waard om te beschermen. Ook gaf geïnterviewde 1 aan dat 

een merk kan vervallen buiten de invloedsferen van de merkhouder, hierdoor moet er sowieso een 

mogelijkheid zijn om een vervallen merk te beschermen. Geïnterviewde 4 maakte een onderscheid tussen een 

vervallen merk die nog gebruikt wordt en een merk dat niet meer gebruikt wordt.  

 

Alle merkgemachtigden gaven aan dat het van belang is om naar de essentie van het merkenrecht te kijken. De 

essentie van het merkenrecht is om de consument te beschermen, dit doe je door verwarring van merken 

tegen te gaan. Wanneer een consument een verband legt tussen de voormalige merkhouder en zijn producten 

en de deposant dan kan er zeker verwarring ontstaan.  

 

 

 



41 
 

Geïnterviewde 1 en 4 geven aan dat zij er op zich niks tegen hebben dat een merk dat vervallen is geregistreerd 

mag worden door een derde, dit is goed en bevorderlijk voor de marktwerking. Geïnterviewde 2 geeft aan dat, 

met betrekking tot dit onderwerp, een balans gevonden moet worden tussen de vrije handel en de 

merkenrechtelijke bescherming.  

 
 “Veel bedrijven die een merk schrappen verlengen dit merk vaak alsnog om te voorkomen dat een derde met 

het merk er vandoor gaat, dit geeft aan dat zulke bedrijven geen bewust afstand doen van het merk.”84  

 

In interview 4 werd duidelijk dat als een cliënt het idee heeft om een vervallen merk te registreren het 

verstandig zou kunnen zijn om eerst een onderzoek te doen naar de registratie en indien er nog een registratie 

bestaat, toestemming te vragen aan de voormalige merkhouder. 

 

Een vooronderzoek naar het vervallen merk is aangeraden, door (bijna) alle merkgemachtigden. Verder is er de 

mogelijkheid om in contact te treden met de voormalige merkhouder. Hierin kan worden vastgesteld of er 

toestemming gegeven kan worden of dat het merk voor een redelijke prijs gekocht kan worden. 

 

 

 

Interviewnummer Deskundige 

  

1 Bart ten Doeschate 

2 Daan Wijnnobel 

3 Peter Simonis 

4 Jeroen Cornelis 

5 Yvonne Noorlander 

 

  

                                                      
84 Interview 4 
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3.4.1. Conclusie 
 

Uit de interviews is duidelijk geworden dat een depot te kwader trouw niet eenvoudig is vast te stellen. De 

meerderheid van de merkgemachtigden vinden dat een depot, van een niet meer gebruikt merk, te kwader 

trouw kan zijn, indien het een merk betreft dat bekend is geweest en nog steeds een resterende bekendheid 

heeft. De merkgemachtigden beargumenteren dat in de essentie van het merkenrecht de bescherming van de 

consument centraal staat, hieruit moet dus ook beargumenteerd worden. Een goed vooronderzoek is 

aangeraden om alle (juridische) factoren in kaart te brengen. In het geval dat een merk een (nog steeds) een 

zodanige bekendheid geniet waardoor de consument dit merk nog steeds herkent kan een merk bescherming 

genieten in het geval dat dit merk geregistreerd is met de intentie om er ongerechtvaardigd voordeel uit te 

trekken. Hierdoor wordt de herintroductie van bekende merken door iemand anders dan de oorspronkelijke 

merkhouder een riskantere onderneming dan het initieel doet blijken. De bewuste afstand of toestemming die 

een merkhouder van een vervallen merkrecht doet/geeft is van belang of een deposant te kwader trouw 

handelt. Om dit risico zoveel mogelijk te verminderen is een goed vooronderzoek naar het gebruik, de 

bekendheid en registraties van het merk essentieel. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er toch een reële kans is 

dat de voormalige merkhouder bescherming geniet en hij niet zijn toestemming voor gebruik wilt geven, is het 

mogelijk om het vervallen merkrecht voor een redelijke prijs over te kopen.  
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4. Hoofdstuk 4: Conclusie 
 
 

In dit onderzoek is er onderzocht in welke gevallen de rechter oordeelt dat er sprake is van een depot te 

kwader trouw van een vervallen merk door iemand anders dan de oorspronkelijke merkhouder. 

 

Een merk bestaat uit tekens. Een teken kan pas een merk zijn indien deze is ingeschreven in een merkregister. 

Een merk dient om de waren en diensten van een onderneming te scheiden. Hierbij zijn de belangrijkste 

functies van een merk om de herkomst van de merkproducten te bepalen en de bekendheid die een merk 

opbouwt gedurende het gebruik van het merk. Door inschrijving bij het merkregister krijgt een merk pas 

bescherming, indien deze inschrijving vervalt, heeft het merk geen bescherming meer volgens het 

merkenrecht. Een correctie op dit systeem is een depot te kwader trouw.  

Een merkhouder kan het depot van een derde nietig laten verklaren indien het teken gelijk of 

overeenstemmend is met het teken van de merkhouder waardoor verwarring door kan ontstaan en de 

merkhouder zijn merk te goeder trouw en op normale wijze, binnen de laatste drie jaar, heeft gebruikt terwijl 

de derde dit wist of behoorde te weten. In dit geval gaat het om een geregistreerd merk waarop de 

merkhouder zijn vordering baseert. Indien de houder van een ongeregistreerd (vervallen) merk een 

gedeponeerd overeenstemmend merk nietig wilt laten verklaren kan hij dit dus niet doen op grond van 

merkhouderschap, hij is immers niet een “officiële” merkhouder maar wel als belanghebbende. Uit het 

jurisprudentieonderzoek blijkt dat een vervallen merk sowieso een kans heeft op merkenrechtelijke 

bescherming, zolang dat merk door de voormalige merkhouder te goeder trouw wordt gebruikt.  

 

Om de (centrale) vraag: “Wanneer is er sprake van een depot te kwader trouw van een vervallen merk” te 

beantwoorden, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een vervallen merk dat nog steeds gebruikt 

wordt en een vervallen merk dat niet meer gebruikt wordt door de voormalige merkhouder. 

 

Uit de rechtspraak blijkt dat bij de beoordeling of er sprake is van een depot te kwader trouw van een vervallen 

merk, de rechter een globaal oordeel moet geven met behulp van alle relevante factoren die in die 

omstandigheid zich voordoen.  

Bij een vervallen merk dat nog steeds gebruikt wordt heeft een beroep op een depot te kwader trouw een 

redelijke kan van slagen. Eis is dat er aan alle voorwaarden conform art. 2.4 sub f BVIE zijn voldaan. De 

merkhouder van het vervallen merk zal moeten bewijzen dat hij het merk te goeder trouw en op een normale 

wijze gebruikt. Een merk wordt te goeder trouw gebruikt indien degene die het merk gebruikt de eerste 

feitelijke gebruiker is van het merk, dit feitelijke eerste gebruik wordt bij een depot te kwader trouw 

verondersteld; de bewijslast met betrekking tot de goede trouw rust op de deposant die de goede trouw 

betwist. Het normale gebruik van een merk wordt bewezen indien er een reële commerciële exploitatie 

plaatsvindt. Om dit te bewijzen moet er rekening worden gehouden met alle relevante feiten en 

omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk 

beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie 
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en de regelmaat ervan. Als voldoende gebruik wordt beschouwd: orders voor en kopieën van verpakkings- en 

reclamemateriaal, advertenties (digitaal en fysiek), verklaringen van afnemers en deelname aan relevante 

beurzen. 

 

Bij de beoordeling of er sprake is van te kwader trouw moet de rechter een oordeel geven over de mogelijke 

wetenschap die de deposant van het voorgebruik – ten tijde van het depot – had of moeten hebben. De 

wetenschap alleen is op zichzelf niet genoeg om te kwader trouw te constateren, er moet ook sprake zijn van 

een intentie om oneerlijke concurrentie te bewerkstelligen. De intentie vloeit vaak voort uit de wetenschap van 

de deposant van het voorgebruik door de voormalige merkhouder. Indien een deposant wist van het 

voorgebruik van het teken door iemand anders is er een grote kans dat het depot als te kwader trouw wordt 

bestempeld. Een beroep op de stilzwijgende toestemming van de voormalige merkhouder wordt niet vaak 

gehonoreerd door de rechter. In het geval dat een deposant niet wist maar wel behoorde te weten dat het 

merk door iemand anders in gebruik was kan de bekendheid – bij het relevante publiek – van dat merk een 

doorslaggevende factor zijn. Ook de duur van het voorgebruik en de grote van het relevante publiek kan een 

grote rol spelen bij de beslissing of de deposant ten tijde van zijn depot te kwader trouw handelden. 

 

In de meeste gevallen is er geen sprake van een depot te kwader trouw indien het merk niet meer wordt 

gebruikt door de voormalige merkhouder. Hierdoor zal een succesvol beroep op te kwader trouw een kleine 

kans van slagen hebben. Om een depot te kwader trouw te constateren moet immers het gebruik van het merk 

door de voormalige merkhouder worden bewezen, indien dit niet bewezen kan worden kan er ook geen sprake 

zijn van te kwader trouw. Een uitzondering hierop zijn merken die ondanks dat ze niet meer gebruikt worden 

toch nog een resterende bekendheid genieten bij de consument, deze merken kunnen nog bescherming 

genieten om misbruik van het merk door een derde tegen te gaan.  

 

Dit onderzoek is bruikbaar voor de praktijk van de merkgemachtigde omdat het een uiteenzetting van factoren 

is die de (mogelijke) bescherming van vervallen merken mogelijk maakt. Dit onderzoek geeft een goed 

overzicht in de factoren die meewegen bij de beoordeling van de rechter en in welke gevallen er sprake is van 

een depot te kwader trouw van een vervallen merk en op welke manier deze beoordeelt worden. 
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5. Hoofdstuk 5: Aanbeveling 
 

Op basis van het antwoord op de centrale vraag zijn voor de NLO Shieldmark gemachtigde de volgende 

aanbevelingen opgesteld. 

 

Vooronderzoek 

Ten eerste is het verstandig om te kijken of het merk nog ingeschreven is, zo ja, op welke naam is deze 

ingeschreven. Indien het merk geregistreerd is maar een lange tijd niet gebruikt is kan dat een indicatie zijn dat 

de merkhouder nog geen expliciet afstand van het merkrecht wilt doen. Vervolgens is het handig om te weten 

of het merk nog gebruikt wordt voor de waren en diensten waarvoor hij is ingeschreven.  Wordt het merk – 

ondanks dat de registratie verlopen is– nog steeds gebruikt door de (voormalige) merkhouder dan is het, op 

basis van de beschreven resultaten, af te raden om het merk toch te registeren.  Er is dan een te grote kans op 

een geschil tussen partijen. Indien dat geschil zich voordoet is het door de subjectieve aard van te kwader 

trouw moeilijk vast te stellen of de cliënt het geschil zal winnen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de cliënt in dit geval 

een juridische “achterstand” omdat hij wist dat het merk dat hij heeft ingeschreven een vervallen merk betreft.  

 

Intentie 

Met welk doel wilt de cliënt het vervallen merk registreren. Is hij van plan om een derde dwars te zitten of van 

de resterende goodwill gebruik te maken of heeft hij oprechte bedoelingen met het merk en wilt hij het 

daadwerkelijk gaan gebruiken. 

 

Beschermingsomvang 

De kans op verlies in een rechtszaak wordt aanzienlijk groter indien het om een bekend merk gaat, waarvan de 

bekendheid ondanks het verval nog steeds aanwezig is. Indien de cliënt toch de gok waagt om het merk te 

registeren is het verstandig om te laten zien dat hij het merk daadwerkelijk wilt gebruiken, dit kan de 

doorslaggevend zijn in de beoordeling of er sprake is van te kwade trouw. 

 

Onderlinge relatie 

Ook de onderlinge relatie van partijen kan als bewijs worden aangediend dat de cliënt met een registratie van 

het vervallen merk te kwader trouw handelt. Van belang is dat er geen connectie zit tussen de oude en nieuwe 

merkhouder. 

 

Contact zoeken met de voormalige merkhouder 

In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om in contact te treden met de voormalige merkhouder. Indien er 

getwijfeld wordt of een vervallen merk misschien toch wel bescherming kan genieten is er ook de mogelijkheid 

om een dialoog aan te gaan met de voormalige merkhouder. Zo kan er mogelijk na overleg een 

toestemmingscontract worden getekend. Indien de cliënt echt het zekere voor het onzekere wilt nemen zou hij 

het vervallen merk voor een redelijke prijs kunnen kopen. 
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