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1 Inleidende opmerkingen

Volgens artikel 8, lid 3, UMV wordt na oppositie door de houder van een ouder
handelsmerk de inschrijving van het aangevraagde handelsmerk geweigerd:

indien een gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van het handelsmerk op
eigen naam en zonder toestemming van de houder inschrijving daarvan aanvraagt,
tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.

1.1 Oorsprong van artikel 8, lid 3, UMV

Artikel 8, lid 3, UMV vindt zijn oorsprong in artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs,
dat in de tekst van het verdrag werd opgenomen tijdens de herzieningsconferentie van
Lissabon van 1958. De bescherming die dit artikel aan merkhouders biedt, omvat het
recht om onbevoegde inschrijving van hun merken door hun gemachtigden of
vertegenwoordigers te voorkomen, door te halen of voor zichzelf op te eisen en het
gebruik ervan te verbieden wanneer de gemachtigde of de vertegenwoordiger zijn/haar
handelwijze niet kan rechtvaardigen. Artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs luidt
als volgt:

"Indien de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de merkhouder in een van de
landen van de Unie, zonder de toestemming van deze houder de inschrijving van dat
merk op eigen naam in een of meer van die landen vraagt, zal de houder het recht
hebben om zich te verzetten tegen de gevraagde inschrijving, of om de doorhaling te
vorderen, ofwel, indien de wet van het land dit toestaat, om overgang van de
inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger
zijn handelingen rechtvaardigt.

De merkhouder heeft, onder voorbehoud van het bepaalde in het eerste lid hierboven,
het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar merk door zijn/haar
gemachtigde of vertegenwoordiger, indien hij/zij met dit gebruik niet heeft ingestemd.

De nationale wetgevingen hebben de bevoegdheid te voorzien in een redelijke termijn,
waarbinnen de merkhouder zijn/haar in dit artikel voorziene rechten moet uitoefenen."

In artikel 8, lid 3, UMV wordt deze bepaling slechts in zoverre geïmplementeerd dat de
rechtmatige houder het recht heeft oppositie in te stellen tegen aanvragen die zonder
zijn/haar toestemming zijn ingediend. De overige elementen van artikel 6 septies van
het Verdrag van Parijs zijn opgenomen in de artikelen 13 en 21 en artikel 60, lid 1,
onder b), UMV. Artikel 60, lid 1, onder b), UMV geeft de houder het recht om
onbevoegde inschrijvingen door te halen, terwijl de artikelen 13 en 21 UMV de houder
de mogelijkheid geven het gebruik ervan te verbieden en/of om overdracht van de
inschrijving op zijn eigen naam te vorderen.

Aangezien artikel 46 UMV bepaalt dat een oppositie alleen kan worden gebaseerd op
de gronden van artikel 8 UMV, kunnen de door de bovenstaande bepalingen aan de
houder verleende aanvullende rechten niet worden ingeroepen in oppositieprocedures.
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Elk verzoek van de opposant om een verbod op het gebruik van het merk van de
gemachtigde of om overgang van de aanvraag te zijnen gunste zal bijgevolg niet-
ontvankelijk worden verklaard.

Gelet op het specifieke onderwerp van bescherming van artikel 8, lid 3, UMV kan de
opposant, hoewel het (ontbreken van) gebruik van de oudere rechten van invloed kan
zijn op argumenten betreffende de rechtvaardiging voor het aanvragen van het
Uniemerk, niet worden verplicht bewijs van gebruik te leveren als bedoeld in artikel 47,
lid 3, UMV voor daarbij ingeroepen oudere rechten (zie de Richtsnoeren, Deel C,
Oppositie, Afdeling 7, Bewijs van gebruik, paragraaf 1.2). Deze praktijk van het Bureau
wordt ook gerechtvaardigd door het feit dat artikel 47, leden 2 en 3, UMV verwijst naar
het 'oudere merk' in de zin van artikel 8, lid 2, UMV, dat niet van toepassing is op
artikel 8, lid 3, UMV.

1.2 Doel van artikel 8, lid 3, UMV

De onbevoegde indiening van een handelsmerk van de houder door zijn/haar
gemachtigde of vertegenwoordiger is in strijd met de algemene vertrouwensverplichting
die aan commerciële samenwerkingsovereenkomsten van dit type ten grondslag ligt.
Een dergelijk onrechtmatig gebruik van het merk van de houder is bijzonder schadelijk
voor zijn/haar commerciële belangen, aangezien de aanvrager gebruik kan maken van
de kennis en ervaring die hij/zij tijdens zijn/haar zakelijke relatie met de houder heeft
opgedaan en aldus ten onrechte kan profiteren van de inspanningen en investeringen
van de houder (11/11/2020, C‑809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 72).

Het doel van artikel 8, lid 3, UMV is derhalve de legitieme belangen van merkhouders
tegen eigenmachtige toe-eigening van hun handelsmerken te beschermen door deze
houders het recht te geven zich te verzetten tegen inschrijvingen die zonder hun
toestemming door gemachtigden of vertegenwoordigers zijn aangevraagd.

Artikel 8, lid 3, UMV is een uitwerking van het beginsel dat handelstransacties te
goeder trouw moeten worden uitgevoerd. In artikel 59, lid 1, onder b), UMV, dat
voorziet in de mogelijkheid om een Uniemerk nietig te laten verklaren wanneer de
aanvrager te kwader trouw handelde, komt dit beginsel in zijn algemeenheid tot
uitdrukking.

De bescherming op grond van artikel 8, lid 3, UMV is echter beperkter dan de
bescherming op grond van artikel 59, lid 1, onder b), UMV, omdat de toepasselijkheid
van artikel 8, lid 3, UMV afhankelijk is van de vervulling van een aantal aanvullende
voorwaarden die in deze bepaling zijn vastgelegd. Anderzijds zou de bescherming ook
op andere manieren breder kunnen worden opgevat, omdat artikel 8, lid 3, UMV van
toepassing zou kunnen zijn wanneer het gedrag van een gemachtigde niet zou worden
aangemerkt als ‘kwade trouw’, bijvoorbeeld omdat de gemachtigde handelde op basis
van de onjuiste maar oprechte veronderstelling dat hij/zij toestemming had om het
merk aan te vragen.
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2 Bevoegdheid van de opposant

Volgens artikel 46, lid 1, onder b), UMV is het recht om oppositie in te stellen op grond
van artikel 8, lid 3, UMV voorbehouden aan de houders van oudere handelsmerken. Dit
staat in contrast met zowel artikel 46, lid 1, onder a), UMV, waarin is bepaald dat
opposities op grond van artikel 8, lid 1 of lid 5, UMV ook kunnen worden ingesteld door
gemachtigde licentiehouders, als artikel 46, lid 1, onder c), UMV, volgens hetwelk voor
opposities op grond van artikel 8, lid 4, UMV het recht om oppositie in te stellen wordt
uitgebreid tot personen die volgens het nationale recht bevoegd zijn om de betrokken
rechten uit te oefenen.

Hieruit volgt dat, aangezien het recht om op grond van artikel 8, lid 3, UMV oppositie
tegen een Uniemerkaanvraag in te stellen, uitsluitend berust bij de houders van oudere
handelsmerken, opposities die zijn ingesteld namens derden, of dat nu licentiehouders
zijn of personen die dat recht op grond van de toepasselijke nationale wetgeving
kunnen doen gelden, niet-ontvankelijk worden verklaard omdat zij niet over de vereiste
bevoegdheid beschikken.

Zaak Opmerking

30/09/2009, R 1547/2006-4,
POWERBALL / POWERBALL (bevestigd in
16/11/2011, T-484/09, Powerball)

De kamer bevestigde de beslissing van de
oppositieafdeling om de op artikel 8, lid 3, UMV
gebaseerde oppositie af te wijzen, aangezien de
opposant niet de houder was van het oudere recht
maar enkel stelde licentiehouder van Nanosecond
Technology Co. Ltd. te zijn.

Zaak Opmerking

14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK
(beroep in 03/10/2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK,
EU:T:2012:517)

Verweerder is geen houder van het ingeschreven
merk ZAPPER-CLICK en voldoet daarmee niet aan
het vereiste betreffende de eigendom van het
handelsmerk. Het Hof is in het beroep niet op dit
punt ingegaan.

Evenzo zal de oppositie, als de opposant niet kan aantonen dat hij/zij de rechtmatige
houder van het merk was op het moment dat de oppositie werd ingesteld, zonder
onderzoek van de gegrondheid worden afgewezen wegens gebrekkige motivering. Het
bewijs dat in elke zaak moet worden overgelegd, is afhankelijk van het soort recht dat
wordt ingeroepen. De huidige houder kan ook de rechten van zijn/haar
rechtsvoorganger inroepen als de agentuur-/vertegenwoordigingsovereenkomst werd
gesloten tussen de vorige houder en de aanvrager, maar dit moet naar behoren met
bewijsmateriaal worden onderbouwd.
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3 Toepassingsgebied

3.1 Soorten merken die onder de bepaling vallen

Artikel 8, lid 3, UMV is van toepassing op oudere 'handelsmerken' die als Uniemerk zijn
aangevraagd zonder toestemming van de houder. Artikel 8, lid 2, UMV is echter niet
van toepassing op opposities die op deze grond berusten, aangezien in deze bepaling
enkel de soorten oudere rechten worden opgesomd op grond waarvan krachtens de
leden 1 en 5 van datzelfde artikel oppositie kan worden ingesteld. De soorten rechten
op basis waarvan een oppositie op grond van artikel 8, lid 3, UMV kan worden
ingesteld, moeten dan ook nader worden bepaald, zowel wat hun aard als wat hun
geografische herkomst betreft.

Bij gebreke van enige beperking in artikel 8, lid 3, UMV en gezien de noodzaak van
effectieve bescherming van de legitieme belangen van de werkelijke merkhouder, dient
de term 'handelsmerken' ruim te worden geïnterpreteerd en moet deze ook nog niet
afgehandelde aanvragen omvatten, aangezien niets in deze bepaling het
toepassingsgebied ervan uitsluitend beperkt tot ingeschreven handelsmerken.

Om dezelfde redenen vallen ook niet-ingeschreven merken of algemeen bekende
merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs onder de term
'handelsmerken' als bedoeld in artikel 8, lid 3, UMV. Bijgevolg geldt deze bepaling voor
zowel ingeschreven als niet-ingeschreven handelsmerken, voor zover de wetgeving
van het land van herkomst rechten van de laatste soort erkent.

De uitdrukkelijke verwijzing naar 'handelsmerken' daarentegen houdt in dat artikel 8,
lid 3, UMV niet van toepassing is op louter in het economisch verkeer gebruikte
tekens anders dan niet-ingeschreven handelsmerken. Andere soorten intellectuele-
eigendomsrechten die een grond voor een vordering tot nietigverklaring kunnen
vormen, kunnen evenmin worden aangevoerd in het kader van artikel 8, lid 3, UMV.

Zaak Opmerking

08/06/2010

B 1 461 948, Quick Effect Plaster Gu Tong Tie Gao
(fig.)

Aangezien in artikel 8, lid 3, UMV enkel wordt
verwezen naar oudere handelsmerken, was het
door de opposant overgelegde bewijs met
betrekking tot auteursrechten op het grondgebied
van China niet relevant. Het gaat hier om een
ander soort intellectuele-eigendomsrecht dat is
uitgesloten vanwege de uitdrukkelijke verwijzing in
het artikel naar 'handelsmerken'.

Uit de formulering van artikel 8, lid 3, UMV blijkt duidelijk dat het handelsmerk waarop
de oppositie is gebaseerd, ouder moet zijn dan de Uniemerkaanvraag. Het relevante
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tijdstip dat in aanmerking moet worden genomen, is dus de indieningsdatum of
voorrangsdatum van de bestreden aanvraag. De regels aan de hand waarvan de
voorrang dient te worden bepaald, zijn afhankelijk van het soort handelsmerk dat wordt
aangevoerd. Als het oudere merk is verworven door inschrijving, moet de
indieningsdatum of voorrangsdatum in aanmerking worden genomen om na te gaan of
het ouder is dan de bestreden Uniemerkaanvraag. Gaat het daarentegen om een
gebruiksrecht, dan moet vóór de indieningsdatum (of, in voorkomend geval, de
voorrangsdatum) van de bestreden Uniemerkaanvraag aan de desbetreffende
voorwaarden voor bescherming door gebruik zijn voldaan. In geval van oudere
algemeen bekende merken moet het merk bekendheid hebben verworven vóór de
indienings- of voorrangsdatum van de bestreden Uniemerkaanvraag.

Zaak Opmerking

21/12/2009, R 1621/2006-4, D-Raintank

De kamer merkte op dat de merkaanvragen die in
2003 door de indiener van het verzoek tot
doorhaling waren ingediend, alle van latere datum
waren dan de datum van indiening van het
bestreden Uniemerk en zelfs van latere datum dan
de datum van inschrijving daarvan, en niet konden
dienen als bewijs dat de indiener van het verzoek
tot doorhaling houder was van een 'merk' in de zin
van een ingeschreven merk, waar ook ter wereld,
voor het betrokken teken op het moment dat de
Uniemerkaanvraag werd ingediend. De kamer
merkte voorts het volgende op: "Uiteraard kan
niemand een vordering baseren op relatieve
weigeringsgronden of een nietigverklaring op
rechten die jonger zijn dan het bestreden Uniemerk'
(punt 53).

19/06/1999,

B 3 436,

NORAXON

De periode die in aanmerking moet worden
genomen om de toepasselijkheid van artikel 8,
lid 3, UMV te bepalen, begint op de datum waarop
de desbetreffende Uniemerkaanvraag van kracht
werd (te weten 26/10/1995). Dit was de
voorrangsdatum in Duitsland, die door de
aanvrager is gevorderd en door het Bureau is
toegekend en vervolgens is gepubliceerd, en niet
de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag
bij het Bureau.
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3.2 Oorsprong van het oudere merk

Aangezien artikel 8, lid 2, UMV niet van toepassing is op opposities op grond van
artikel 8, lid 3, UMV kan het niet dienen ter bepaling van de territoriale omvang van de
bescherming ingevolge artikel 8, lid 3, UMV. Bij gebreke van enige andere verwijzing in
artikel 8, lid 3, UMV naar een 'relevant grondgebied', doet niet ter zake of de oudere
merkrechten al dan niet in de Europese Unie zijn geregistreerd.

Het praktische belang van deze bepaling schuilt juist in de rechtsbevoegdheid die zij
aan houders van merkrechten buiten de Europese Unie verleent om deze rechten te
beschermen tegen frauduleuze aanvragen, aangezien houders van merkrechten
binnen de Europese Unie een beroep kunnen doen op de andere gronden van artikel 8
UMV om hun oudere rechten tegen dergelijke handelingen te beschermen.
Uniemerken of nationale merken, die een grond voor oppositie krachtens artikel 8 UMV
vormen, komen uiteraard ook in aanmerking als oudere merken die kunnen worden
aangevoerd als grond voor een oppositie op basis van artikel 8, lid 3, UMV.

Zaak nr. Opmerking

19/12/2006,

B 715 146, Squirt

"Voor de toepassing van artikel 8, lid 3, UMV is het
irrelevant waar ter wereld de eigendomsrechten
zijn geregistreerd. Indien volgens het Verdrag van
Parijs de eigendomsrechten in een lidstaat van
de Unie van Parijs beschermd moeten worden,
moet, bij gebreke van een verwijzing in de UMV
naar een grondgebied waar dergelijke
eigendomsrechten bestaan, worden geconcludeerd
dat het voldoende is dat de opposant voldoet aan
de vereisten van artikel 5 UMV betreffende
'Houders van Uniemerken'. In dit geval voldeed de
opposant aan deze verplichting, aangezien het ging
om een in de Verenigde Staten gevestigde
onderneming."
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Zaak nr. Opmerking

10/01/2011,

3 253 C, MUSASHI (fig.)

Het feit dat eerdere inschrijvingen afkomstig waren
uit niet-EU-landen heeft geen gevolgen voor de
nietigheidsgrond in kwestie, aangezien artikel 8,
lid 2, UMV, waarin deze territoriale voorwaarde
wordt opgelegd, niet van toepassing is op
procedures op basis van artikel 8, lid 3, UMV en
niet kan dienen ter bepaling van de territoriale
omvang van de bescherming ingevolge dat artikel.
"Bij gebreke van een verwijzing naar een 'relevant
grondgebied' in artikel 8, lid 3, UMV dient de
nietigheidsafdeling ervan uit te gaan dat oudere
handelsmerken die zijn ingeschreven in landen
buiten de EU de basis kunnen vormen voor een
vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 8,
lid 3, UMV (par. 33)'.

26/01/2012, R 1956/2010-1,
HEATSTRIP / HEATSTRIP

(bevestigd in 09/07/2014, T-184/12)

De oppositie was gebaseerd op een niet-
ingeschreven merk dat onder meer in Australië
beschermd is. De kamer oordeelde dat uit het door
de opposant overgelegde bewijs bleek dat deze het
merk in Australië al in aanzienlijke mate gebruikte
(respectievelijk punten 3 en 34).

19/05/2011, R 85/2010-4, LINGHAMS’S
(fig.) / LINGHAMS’S (fig.)

De oppositie was gebaseerd op een ingeschreven
merk dat beschermd is in Maleisië. Door
overlegging van het Maleisische
inschrijvingscertificaat werd bewezen dat de
opposant houder is van het Maleisische
handelsmerk.

4 Toepassingsvoorwaarden

Artikel 8, lid 3, UMV geeft merkhouders het recht oppositie in te stellen tegen de
inschrijving van hun merken als Uniemerken, mits aan de volgende materiële
cumulatieve voorwaarden is voldaan (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol
Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61).

1. De aanvrager is of was een gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van
het merk.

2. De aanvraag is ingediend op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger.
3. De aanvraag is ingediend zonder toestemming van de houder.
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4. De gemachtigde of vertegenwoordiger weet zijn/haar handelingen niet te
rechtvaardigen.

5. De tekens en de waren en diensten zijn gelijk of nauw verwant.

4.1 Relatie tot de gemachtigde of vertegenwoordiger

4.1.1 Aard van de relatie

Gelet op het doel van deze bepaling, te weten het beschermen van de juridische
belangen van merkhouders tegen misbruik van hun handelsmerken door hun
handelspartners, moeten de woorden 'gemachtigde' en ‘vertegenwoordiger’ ruim
uitgelegd worden om alle vormen van relaties te omvatten die gebaseerd zijn op een
zakelijke overeenkomst (vervat in een schriftelijk of mondeling contract) waarbij een
partij de belangen van een andere partij behartigt, ongeacht de juridische benaming
van de contractuele relatie tussen de opdrachtgever-houder en de aanvrager van het
Uniemerk. Voor de toepassing van artikel 8, lid 3, UMV volstaat het dus dat er tussen
de partijen een overeenkomst voor commerciële samenwerking bestaat die een
vertrouwensrelatie creëert door de aanvrager uitdrukkelijk of stilzwijgend een
algemene verplichting van vertrouwen en loyaliteit ten aanzien van de belangen van
de merkhouder op te leggen (11/11/2020, C‑809/18 P, MINERAL MAGIC,
EU:C:2020:902, § 84-85).

Hieruit volgt dat artikel 8, lid 3, UMV ook kan worden toegepast op bijvoorbeeld
licentiehouders van de houder, of op erkende distributeurs van de waren waarvoor het
betrokken merk wordt gebruikt.

Zaak Opmerking

11/11/2020,

C‑809/18 P, MINERAL MAGIC

De aanvrager kan worden beschouwd als een
‘gemachtigde’ van de houder van het oudere merk
in het licht van de distributieovereenkomst tussen
de partijen. Volgens de overeenkomst zou de
houder de waren onder het oudere merk aan de
aanvrager leveren en laatstgenoemde zou
verantwoordelijk zijn voor de distributie van de
waren van de houder binnen de EU en wereldwijd.
De overeenkomst vermeldde de aanvrager ook als
voorkeursdistributeur van de waren van de houder,
en bevatte een niet-concurrentiebeding en
bepalingen met betrekking tot de intellectuele-
eigendomsrechten van de houder met betrekking
tot die waren (par. 86-87).

Afdeling 3 Indiening zonder toestemming door gemachtigden van de merkhouder (artikel 8, lid 3, UMV)

Richtsnoeren voor onderzoek in het Bureau Algemene inleiding, Deel C Oppositie Blz. 1207

FINAL VERSION 1.0 31/03/2022

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=NL#d1e744-1-1
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/C-809%2F18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=NL#d1e744-1-1
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/C-809%2F18


Ver
oud
erd

09/07/2014,

T‑184/12, Heatstrip

Hoewel er geen schriftelijke
samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen
bestond, was hun relatie op de datum van de
aanvraag voor het Uniemerk, gezien de zakelijke
briefwisseling tussen hen, meer dan een relatie van
louter koper en verkoper. Veeleer was sprake van
een stilzwijgende samenwerkingsovereenkomst die
tot een fiduciaire verplichting van de aanvrager van
het Uniemerk leidde (punt 67).

21/11/2014, R 1958/2013‑1, СЛОБОДА (fig.)

Uit de inhoud van de uitgewisselde informatie blijkt
dat de houder van het merk in feite handelde als
gemachtigde of distributeur voor de indiener van de
vordering tot nietigverklaring. Ook al was de relatie
niet uitdrukkelijk als zodanig omschreven, bleken
de partijen zakenpartners te zijn, waarvoor een
zekere mate van vertrouwen nodig is. De houder
van het bestreden merk bracht regelmatig verslag
uit aan de indiener van de vordering tot
nietigverklaring en voerde regelmatig overleg over
zijn/haar marketingstrategie, waardoor zijn/haar
gemachtigde een zekere mate van controle kon
uitoefenen (par. 46).

Gezien de verschillende vormen die commerciële relaties in de praktijk kunnen
aannemen, moeten ze van geval tot geval worden beoordeeld, waarbij vooral moet
worden nagegaan of de contractuele band tussen de merkhouder-opposant en de
aanvrager beperkt is tot enkel een reeks occasionele transacties dan wel of de
verhouding van een zodanige duur en inhoud is dat deze toepassing van artikel 8, lid 3,
UMV rechtvaardigt (wat betreft de tijdstippen die doorslaggevend zijn voor de relatie
wordt verwezen naar paragraaf 4.1.4). Van essentieel belang is de vraag of het de
samenwerking met de houder was die de aanvrager de kans gaf om de waarde van het
merk te achterhalen en te beoordelen en de aanvrager ertoe heeft aangezet om
vervolgens te proberen het merk op eigen naam in te schrijven.

Er moet echter een soort samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen bestaan.
Indien de aanvrager volledig onafhankelijk handelt, zonder een fiduciaire relatie met
de houder te zijn aangegaan, kan hij/zij niet als gemachtigde in de zin van artikel 8,
lid 3, UMV worden beschouwd (bevestigd in 13/04/2011, T-262/09, First Defense
Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).

Zaak Opmerking
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16/06/2011,

4 103 C, RETROFIT

De partijen hadden op het moment van indiening
van het bestreden merk parallelle en onafhankelijke
rechten op de merken in de Verenigde Staten en
Japan. Er is niet bewezen dat er sprake is van een
relatie als gemachtigde of vertegenwoordiger.

Zaak Opmerking

17/03/2000, B 26 759,

EAST SIDE MARIO'S

De wens om met de opposant een commerciële
relatie aan te gaan, kan op zichzelf niet worden
beschouwd als een tussen de partijen gesloten
overeenkomst met betrekking tot het gebruik van
het bestreden handelsmerk.

Een gewone klant of een cliënt van de houder kan dan ook niet worden aangemerkt
als een 'gemachtigde of vertegenwoordiger' voor de toepassing van artikel 8, lid 3,
UMV, aangezien deze personen niet onderworpen zijn aan een bijzondere
vertrouwensverplichting ten aanzien van de merkhouder.

Zaak Opmerking

13/04/2011, T‑262/09,

First Defense Aerosol Pepper Projector

Uit het bewijsmateriaal bleek niet dat de aanvrager
namens de opposant handelde, maar enkel dat er
een verkoper-klantrelatie was. Een dergelijke
relatie volstaat niet voor toepassing van artikel 8,
lid 3, UMV (par. 67). 67).

26/06/2009, B 955 528,

Iber Fusion (fig.)

Op basis van het overgelegde bewijsmateriaal kon
niet worden vastgesteld of de aanvrager
daadwerkelijk een gemachtigde of
vertegenwoordiger was dan wel slechts een koper
van de waren van de opposant.

Voor de toepassing van artikel 8, lid 3, UMV is het niet van belang of er een
exclusieve overeenkomst tussen de partijen bestaat of slechts een eenvoudige, niet-
exclusieve commerciële relatie. Zelfs bij gebreke van een exclusiviteitsclausule kan
sprake zijn van een commerciële samenwerkingsovereenkomst die een
loyaliteitsverplichting met zich brengt (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621,
§ 69).

Artikel 8, lid 3, UMV is eveneens van toepassing op analoge vormen van
handelsrelaties die een verplichting van vertrouwen en vertrouwelijkheid tussen de
merkhouder en de beroepsbeoefenaar in het leven roepen, zoals het geval is bij
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advocaten en andere juridische beroepsbeoefenaars, consultants, merkgemachtigden,
enz. De wettelijke vertegenwoordiger of bestuurder van de onderneming van de
opposant kan echter niet worden beschouwd als gemachtigde of vertegenwoordiger in
de zin van artikel 8, lid 3, UMV, aangezien die personen geen zakenpartners van de
opposant zijn. Deze bepaling is niet bedoeld om de merkhouder te beschermen tegen
inbreuken binnen zijn/haar onderneming. Het is mogelijk dat dergelijke handelingen
kunnen worden bestraft op grond van de algemene bepaling inzake kwade trouw van
artikel 59, lid 1, onder b), UMV.

Zaak Opmerking

20/03/2000, B 126 633,

Harpoon (fig.)

De aanvrager was een wettelijke
vertegenwoordiger van de onderneming van de
opposant, die onvoldoende was om de vereiste
relatie aan te tonen op grond van artikel 8, lid 3,
UMV.

De bewijslast ten aanzien van het bestaan van een samenwerkingsrelatie ligt bij de
opposant (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector,
EU:T:2011:171, § 64, 67).

4.1.2 Vorm van de overeenkomst

De overeenkomst tussen de partijen hoeft niet in de vorm van een schriftelijk contract
te worden aangegaan. Als er een formele overeenkomst tussen de partijen is gesloten,
zal dat uiteraard van groot nut zijn om te bepalen welk soort relatie er tussen hen
bestaat. Zoals hierboven vermeld, dienen de titel van een dergelijke overeenkomst en
de door de partijen gekozen terminologie niet als beslissend te worden beschouwd.
Wat telt, is het soort commerciële samenwerking dat inhoudelijk is aangegaan, niet de
formele omschrijving ervan.

Zelfs in gevallen waarin er geen schriftelijk contract is, kan het toch mogelijk zijn het
bestaan van een commerciële overeenkomst in de zin van artikel 8, lid 3, UMV af te
leiden op basis van indirecte aanwijzingen en bewijsmateriaal, zoals de
handelscorrespondentie tussen de partijen, facturen en inkooporders voor waren die
aan de gemachtigde zijn verkocht, of kredietnota's en andere bankdocumenten (met
dien verstande evenwel dat een loutere relatie verkoper-klant niet volstaat voor de
toepassing van artikel 8, lid 3, UMV). Zelfs overeenkomsten voor geschillenbeslechting
kunnen relevant zijn, voor zover zij voldoende informatie geven over de relatie die in
het verleden tussen de partijen heeft bestaan.

Zaak Opmerking
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07/07/2003,

R 336/2001-2,

GORDON SMITH (fig.)/GORDON & SMITH

De oppositieafdeling concludeerde terecht dat er
sprake was van een machtigingsrelatie tussen de
aanvrager en de opposanten, op basis van
correspondentie waaruit bleek dat de twee partijen
een langdurige en nauwe commerciële relatie
hadden. De aanvragende onderneming trad op als
distributeur van de waren van de opposant
(punt 18).

Bovendien zijn omstandigheden zoals aan de aanvrager opgelegde verkoopdoelen,
betaling van licentierechten (royalty's), productie van de door het merk onder licentie
aangeduide waren of hulp bij het opzetten van een lokaal distributienetwerk sterke
aanwijzingen voor het bestaan van een commerciële relatie in de zin van artikel 8, lid 3,
UMV.

Het Hof stelde tevens vast dat actieve samenwerking tussen een aanvrager van een
Uniemerk en een opposant bij het promoten van het product ter optimalisatie van de
marketing ervan, de fiduciaire relatie in de zin van artikel 8, lid 3, UMV tot stand kan
brengen.

Zaak Opmerking
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26/01/2012,

R 1956/2010-1,

HEATSTRIP/HEATSTRIP

(bevestigd in 09/07/2014, T-184/12)

Het Hof bevestigde de conclusies van de kamer,
die van oordeel was dat een bindende contractuele
relatie kan worden vastgesteld aan de hand van de
handelscorrespondentie tussen de partijen, ook
via e-mail. De kamer heeft de e-
mailcorrespondentie tussen de partijen onderzocht
om na te gaan wat elke partij van de andere heeft
gevraagd (punt 50). De kamer oordeelde dat uit de
e-mails is gebleken dat beide partijen actief hebben
samengewerkt bij de promotie van het product,
door er reclame voor te maken in folders en het
product ten toon te stellen op een beurs teneinde
optimale omstandigheden voor een succesvolle
marketing te scheppen: de opposant heeft het
materiaal voor deze doeleinden geleverd en de
aanvrager heeft het aan de Duitse markt aangepast
(punt 54). De kamer kwam bijgevolg tot de slotsom
dat de e-mailcorrespondentie duidde op een
overeenkomst voor commerciële samenwerking
tussen de partijen die een fiduciaire relatie tot stand
brengt (punt 56). Het Hof verwierp de argumenten
van de aanvrager dat er geen sprake was van
samenwerking tussen de partijen (omdat de
aanvrager niet geïntegreerd was in de
verkoopstructuur van de opposant, niet
onderworpen was aan een niet-concurrentiebeding
en de verkoop- en promotiekosten moest dragen)
en bevestigde de beslissing van de kamer
(punten 67 e.v.).

De wens van de aanvrager om een commerciële relatie met de opposant aan te gaan,
kan echter op zichzelf niet als een tussen de partijen gesloten overeenkomst worden
beschouwd. Potentiële gemachtigden of vertegenwoordigers vallen niet onder artikel 8,
lid 3, UMV (zie B 26 759, hierboven aangehaald).

4.1.3 Territoriale reikwijdte van de overeenkomst

Noch in artikel 8, lid 3, UMV, noch in artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs wordt
expliciet verwezen naar de territoriale reikwijdte van de overeenkomst tussen de
opdrachtgever en zijn/haar gemachtigde. Aangezien het doel van de bepaling is
bescherming te bieden tegen de vertrouwensbreuk die de oorspronkelijke houder met
zijn/haar gemachtigde heeft begaan, lijkt het territoriale toepassingsgebied van zijn/
haar overeenkomst de toepassing van die bepaling niet te mogen beperken. De
algemene verplichting van de gemachtigde tot vertrouwen en loyaliteit ten aanzien van
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de belangen van de rechtmatige houder van het merk kan niet territoriaal worden
beperkt. In de context van een geglobaliseerde en geïntegreerde economie mag de
houder redelijkerwijs verwachten dat hij/zij kan uitbreiden naar nieuwe markten zonder
inschrijvingen door de gemachtigden die hij/zij op zijn/haar bestaande markten heeft
(14/09/2004, R 460/2003-2, CELLFOOD / CELLFOOD, § 17-18).

Zelfs als de overeenkomst tussen de gemachtigde en de opdrachtgever alleen
betrekking heeft op een grondgebied buiten de Europese Unie, kan artikel 8, lid 3,
UMV dus nog steeds van toepassing zijn.

4.1.4 Relevante tijdstippen

De relatie gemachtigde-vertegenwoordiger moet zijn aangegaan vóór de datum van
indiening van de Uniemerkaanvraag. Het is dan ook irrelevant of de aanvrager na dit
tijdstip met de opposant in onderhandeling is getreden of eenzijdige voorstellen heeft
gedaan om vertegenwoordiger of gemachtigde van de opposant te worden.

Zaak nr. Opmerking

19/05/2011,

R 85/2010‑4,

LINGHAMS'S (fig.)/LINGHAMS'S (fig.)

De opposant verleende de aanvrager een
bijzondere volmacht waarmee hij de aanvrager
toestemming gaf om merkaanvragen in te dienen.
Nadat de aanvrager deze volmacht had ontvangen,
diende hij een Uniemerkaanvraag in. Na de
indiening trok de opposant de volmacht in en stelde
hij de oppositie in.

De kamer oordeelde dat het relevante tijdstip de
datum van indiening is. Op dat moment was er
toestemming van de houder. De intrekking werkte
ex nunc (en heeft geen gevolgen voor de
geldigheid van de acties in het kader van de
bijzondere volmacht), en niet ex tunc (alsof de
volmacht nooit had bestaan) (punt 24).

06/09/2006,

T‑6/05,

First Defense Aerosol Pepper Projector

De kamer van beroep had moeten onderzoeken of
de interveniënt op de dag van de aanvraag tot
inschrijving van het merk nog door de toestemming
gebonden was (punt 50).

Als de overeenkomst tussen de partijen formeel na de datum van indiening van de
aanvraag was gesloten, zou het echter nog steeds mogelijk kunnen zijn uit het
bewijsmateriaal af te leiden dat de partijen reeds een vorm van commerciële
samenwerking waren aangegaan voordat het desbetreffende contract werd
ondertekend en dat de aanvrager reeds optrad als gemachtigde, vertegenwoordiger,
distributeur of licentiehouder van de opposant.
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De overeenkomst tussen de partijen hoeft echter technisch niet meer van kracht te
zijn wanneer de aanvraag wordt ingediend. De verwijzing naar een door een
'gemachtigde of vertegenwoordiger' ingediende aanvraag mag niet worden opgevat als
een formeel vereiste waaraan moet zijn voldaan op het moment waarop de
Uniemerkaanvraag wordt ingediend. Artikel 8, lid 3, UMV is ook van toepassing op
overeenkomsten die zijn afgelopen vóór de datum van indiening van de
Uniemerkaanvraag, mits de tijd die is verstreken van een zodanige duur is dat
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de verplichting van vertrouwen en
vertrouwelijkheid nog bestond op het moment dat de Uniemerkaanvraag werd
ingediend (bevestigd in 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector,
EU:T:2011:171, § 65).

Artikel 8, lid 3, UMV en artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs bieden geen
bescherming aan een merkhouder die onzorgvuldig is en zich niet inspant om zelf zijn/
haar handelsmerk te beschermen. Postcontractuele fiduciaire verplichtingen impliceren
dat geen van de partijen de beëindiging van een overeenkomst als voorwendsel kan
gebruiken om zich aan haar verplichtingen te onttrekken, bijvoorbeeld door een
overeenkomst te beëindigen en onmiddellijk daarna een merkaanvraag in te dienen.
De rationale van artikel 8, lid 3, UMV en artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs is
een situatie te voorkomen waarin een gemachtigde in land A van een opdrachtgever
die houder van handelsmerken in land B is en die de beschermde waren in de handel
moet brengen en de belangen van de laatste in land A moet vertegenwoordigen, de
indiening van een merkaanvraag in land A gebruikt als wapen tegen de opdrachtgever,
bijvoorbeeld om de opdrachtgever te dwingen de relatie met de gemachtigde voort te
zetten en te verhinderen dat de opdrachtgever de markt in land A betreedt. Hetzelfde
geldt wanneer er een overeenkomst bestaat, maar de gemachtigde deze
overeenkomst beëindigt om voordeel te verkrijgen en om dezelfde redenen een
merkaanvraag in te dienen. Dit schept echter geen absolute rechten op grond waarvan
de opdrachtgever merkbescherming in andere landen kan verkrijgen. Het enkele feit
dat de opdrachtgever houder is van een handelsmerk in land B geeft hem/haar geen
absoluut recht om handelsmerken te verkrijgen in alle andere landen; de in
verschillende landen ingeschreven handelsmerken staan in beginsel los van elkaar en
kunnen verschillende houders hebben, zoals bepaald in artikel 6, lid 3, van het Verdrag
van Parijs. Artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs vormt een uitzondering op dit
beginsel, enkel voor zover de contractuele of feitelijke verplichtingen van de betrokken
partijen dit rechtvaardigen. Slechts in zoverre is het gerechtvaardigd dat het daaruit
voortvloeiende Uniemerk aan de opdrachtgever 'toebehoort' overeenkomstig artikel 21
UMV (19/11/2007, R 73/2006-4, PORTER (fig.) / PORTER (fig.) et al., § 26).

Dit dient per geval te worden beoordeeld, en de bepalende factor dient te zijn of de
aanvrager toch nog commercieel voordeel uit zijn/haar verlopen relatie met de
merkhouder kan halen door gebruik te maken van de kennis en contacten die hij/zij
door zijn/haar positie heeft verworven.
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Zaak nr. Opmerking

19/11/2007,

R 73/2006‑4, PORTER (fig.) / PORTER (fig.) et al.

De bestreden aanvraag werd niet ingediend tijdens
de geldigheidstermijn van de overeenkomsten
tussen de partijen, op grond waarvan de aanvrager
een Uniemerk kon indienen, maar bijna één jaar na
afloop van de laatste overeenkomst (par. 25).
Postcontractuele fiduciaire verplichtingen zijn niet
voor de eeuwigheid bedoeld, maar voor een
bepaalde overgangsperiode na de beëindiging van
de overeenkomst, waarin de partijen hun
commerciële strategieën kunnen herdefiniëren.
Elke postcontractuele relatie tussen de partijen
werd op het moment van indiening van het
bestreden merk uitgefaseerd (par. 27).

21/02/2002,

B 167 926, AZONIC

Minder dan drie maanden na het aflopen van een
contractuele relatie zoals een
licentieovereenkomst, bestaat de fiduciaire relatie
tussen de partijen nog steeds en legt de aanvrager
een verplichting van vertrouwen en loyaliteit op.

4.2 Aanvraag namens de gemachtigde

Volgens artikel 8, lid 3, UMV wordt de inschrijving van het handelsmerk geweigerd
wanneer de gemachtigde of vertegenwoordiger inschrijving op eigen naam aanvraagt.
Gewoonlijk kan eenvoudig worden beoordeeld of aan deze voorwaarde is voldaan door
de naam van de aanvrager te vergelijken met die van de persoon die in het
bewijsmateriaal als gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder wordt
aangeduid.

In sommige gevallen zal de gemachtigde of vertegenwoordiger echter proberen om
deze bepaling te omzeilen door de aanvraag te laten indienen door een derde, over
wie hij/zij zeggenschap heeft of met wie hij/zij op dat punt een bepaalde regeling heeft
getroffen. In dergelijke gevallen is een meer flexibele benadering gerechtvaardigd. Als
duidelijk is dat de situatie vanwege de aard van de relatie tussen de indiener van de
aanvraag en de gemachtigde feitelijk dezelfde is als wanneer de aanvraag was
ingediend door de gemachtigde zelf, is het nog steeds mogelijk om artikel 8, lid 3, UMV
toe te passen, ongeacht de kennelijke discrepantie tussen de naam van de aanvrager
en de naam van de gemachtigde van de houder.

Een dergelijk geval kan zich voordoen als de aanvraag niet op naam van de
onderneming van de gemachtigde wordt ingediend, maar op naam van een natuurlijke
persoon met dezelfde economische belangen als de gemachtigde, zoals
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bijvoorbeeld zijn/haar directeur, adjunct-directeur of wettelijke vertegenwoordiger.
Aangezien in dit geval de gemachtigde of de vertegenwoordiger toch nog voordeel uit
een dergelijke aanvraag zou kunnen halen, zij erop gewezen dat de natuurlijke
persoon gebonden is door dezelfde beperkingen als de onderneming.

Zaak nr. Opmerking

21/02/2002,

B 167 926, AZONIC

De oppositieafdeling was van oordeel dat hoewel
de Uniemerkaanvraag werd ingediend op naam
van de natuurlijke persoon de heer Costahaude in
plaats van rechtstreeks op naam van de
rechtspersoon STYLE'N USA, INC., de situatie
feitelijk dezelfde was als wanneer de aanvraag was
ingediend op naam van de rechtspersoon.

28/05/2003,

B 413 890, CELLFOOD

Als duidelijk is dat de situatie vanwege de aard van
de relatie tussen de indiener van de aanvraag en
de gemachtigde feitelijk dezelfde is als wanneer de
aanvraag was ingediend door de gemachtigde zelf,
is het nog steeds mogelijk om artikel 8, lid 3, UMV
toe te passen, ongeacht de kennelijke discrepantie
tussen de naam van de aanvrager en de naam van
de gemachtigde van de houder.

Indien de persoon die de bestreden aanvraag heeft ingediend ook de
agentuurovereenkomst heeft ondertekend namens de onderneming, zou dit sterk
pleiten voor toepassing van artikel 8, lid 3, UMV aangezien de aanvrager in een
dergelijk geval onmogelijk kan ontkennen persoonlijk kennis te hebben van de
betrokken verbodsbepalingen. Als een agentuurovereenkomst een clausule bevat
waarin het bestuur van de onderneming persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden
voor de naleving van de contractuele verplichtingen van de gemachtigde, zou ook dit
moeten worden beschouwd als een extra aanwijzing dat de indiening van de aanvraag
onder het verbod van artikel 8, lid 3, UMV valt.

Zaak Opmerking
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21/02/2002,

B 167 926, AZONIC

Gezien de positie van de erkende gemachtigde van
de licentiehoudende onderneming was het Bureau
van oordeel dat ondanks het feit dat de
Uniemerkaanvraag was ingediend op naam van
deze natuurlijke persoon, de situatie feitelijk
dezelfde was als wanneer de aanvraag was
ingediend door de rechtspersoon, dat wil zeggen
de licentiehoudende onderneming. De
Uniemerkaanvraag op naam van de
eerstgenoemde persoon zou rechtstreekse
gevolgen kunnen hebben voor de laatstgenoemde
persoon vanwege hun professionele relatie, en
bovendien moet de directeur of adjunct-directeur
van een onderneming worden geacht gebonden te
zijn door dezelfde beperkingen als zijn/haar
onderneming, of althans tijdelijk gebonden te zijn
wanneer hun professionele relatie wordt beëindigd.

Dit standpunt vindt verdere steun in het feit dat in
deze zaak een clausule in de verlengde
overeenkomst was opgenomen die de licentiegever
het recht gaf om de overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen in het geval dat "[…] de controle over
STYLE'N (de licentienemer) [zou worden]
overgedragen en het bestuur daardoor [zou
veranderen]", waaruit blijkt dat het bestuur van de
licentiehoudende onderneming eveneens
gebonden was door de bepalingen van de
overeenkomst.

Een soortgelijk geval doet zich voor wanneer de gemachtigde of de vertegenwoordiger
en de aanvrager verschillende rechtspersonen zijn, maar uit het bewijsmateriaal blijkt
dat zij gecontroleerd, beheerd of bestuurd worden door dezelfde natuurlijke
persoon. Om de hierboven genoemde redenen is het passend om 'de sluier van de
aparte rechtspersoonlijkheid op te lichten' en artikel 8, lid 3, UMV ook op deze gevallen
toe te passen.

4.3 Aanvraag zonder toestemming van de houder

Hoewel het ontbreken van toestemming van de houder een noodzakelijke
voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 3, UMV is, hoeft de opposant geen
bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gemachtigde geen toestemming had
om de Uniemerkaanvraag in te dienen. De enkele verklaring dat de aanvraag zonder
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zijn/haar toestemming werd ingediend, volstaat in de regel. De reden is dat van de
opposant niet kan worden verwacht een 'negatief' feit, zoals het ontbreken van
toestemming, te bewijzen. In deze gevallen wordt de bewijslast omgekeerd en is het
aan de aanvrager om te bewijzen dat hij/zij toestemming had de aanvraag in te dienen
of om een andere rechtvaardiging voor zijn/haar handelingen te geven.

Aangezien de legitieme houder effectief moet worden beschermd tegen onbevoegde
handelingen van zijn/haar gemachtigden, mag de toepassing van artikel 8, lid 3, UMV
enkel worden afgewezen wanneer de toestemming van de houder voldoende
duidelijk, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijk is (06/09/2006, T-6/05,
First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, § 40).

Daarom kan de toestemming van de houder, ook als hij/zij het indienen van de
Uniemerkaanvraag uitdrukkelijk heeft toegestaan, niet als voldoende duidelijk worden
beschouwd als hij/zij niet tevens uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de aanvraag mag
worden ingediend op naam van de gemachtigde.

Zaak nr. Opmerking

07/07/2003, R 336/2001-2, GORDON SMITH
(fig.) / GORDON & SMITH

"Vastgesteld moet worden dat de toestemming,
gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt,
namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van
de houder van de handelsmerken die in het
hoofdgeding aan de orde zijn, welk recht hem/haar
toestaat de marktintroductie in de EER te
controleren, zodanig moet worden uitgedrukt dat
ondubbelzinnig de wil afstand te doen van dat recht
naar voren komt" (punt 18).

Ook als de houder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de indiening van een
Uniemerkaanvraag, kan zijn/haar toestemming niet als voldoende specifiek voor de
toepassing van artikel 8, lid 3, UMV worden beschouwd indien aanwijzingen met
betrekking tot de specifieke tekens waarvoor de aanvrager een Uniemerkaanvraag
mag indienen, ontbreken.

Het zal in het algemeen eenvoudiger zijn om na te gaan of voor de aanvraag
toestemming van de houder is verkregen wanneer de voorwaarden waaronder een
gemachtigde of vertegenwoordiger een Uniemerkaanvraag kan indienen op adequate
wijze geregeld zijn in een contract of vermeld zijn in andere soorten direct bewijs
(brieven, schriftelijke verklaringen, enz.). In de meeste gevallen zal dergelijk bewijs
volstaan om aan te tonen of de houder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, dan
wel of de aanvrager zijn/haar bevoegdheid heeft overschreden.

In andere gevallen bestaat er geen contract of is het onvoldoende duidelijk. Hoewel
artikel 8, lid 3, UMV in beginsel ruim genoeg geformuleerd is om ook gevallen van
impliciete of stilzwijgende toestemming te omvatten, kan een dergelijke
toestemming alleen worden afgeleid als het bewijs duidelijk genoeg is over de
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bedoelingen van de houder. Als het bewijs geen enkele aanwijzing biedt voor het
bestaan van uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming, moet in het algemeen
worden aangenomen dat toestemming ontbreekt.

Ondanks indirecte aanwijzingen en bewijs dat wijst op impliciete toestemming, dient
elke twijfel of dubbelzinnigheid te worden geïnterpreteerd in het voordeel van de
opposant, aangezien het doorgaans vrij moeilijk te beoordelen zal zijn of dergelijke
toestemming voldoende duidelijk en ondubbelzinnig is.

Zo kan bijvoorbeeld het enkele feit dat de houder onbevoegde aanvragen op naam van
de gemachtigde heeft getolereerd in derde jurisdicties, geen gerechtvaardigde
verwachtingen bij de aanvrager wekken dat de houder evenmin bezwaar zal maken
tegen de indiening van een Uniemerkaanvraag.

Zaak nr. Opmerking

31/01/2001, B 140 006, GORDON SMITH (fig.);
bevestigd in 07/07/2003, R 336/2001-2, GORDON
SMITH (fig.) / GORDON & SMITH

Het enkele feit dat de opposant niet onmiddellijk
oppositie heeft ingesteld tegen de actie van de
aanvrager om het handelsmerk in te schrijven
nadat hij hiervan op de hoogte werd gebracht,
betekende niet dat hij toestemming gaf.

Het feit dat de houder gedragingen tolereert die buiten de grenzen van een contract
vallen (zoals het gebruik van het teken), kan niet tot de conclusie leiden dat de
indiening van de Uniemerkaanvraag geen inbreuk op de vastgestelde fiduciaire
verplichting vormde als de toestemming niet duidelijk, nauwkeurig omschreven en
onvoorwaardelijk is.

Zaak nr. Opmerking
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Fagumit, EU:T:2012:2952,

De aanvrager (de Uniemerkhouder in
doorhalingsprocedures) spitste zijn/haar
argumenten toe op de toestemming die de
merkhouder zou hebben gegeven. Het Hof was
(evenals de kamer van beroep) van oordeel dat de
toestemming voor inschrijving van het merk op
naam van de vertegenwoordiger of gemachtigde
duidelijk, nauwkeurig omschreven en
onvoorwaardelijk moet zijn (punten 20-23).

Uit het door de Uniemerkhouder aangevoerde
document blijkt niet dat er sprake was van
toestemming in de zin van artikel 8, lid 3, UMV
(par. 28). De Uniemerkhouder werd niet genoemd
in het document, waarin evenmin melding werd
gemaakt van de mogelijkheid om het teken in te
schrijven als handelsmerk. De Uniemerkhouder kan
zich niet beroepen op het feit dat de indiener van
de aanvraag om doorhaling zich niet heeft verzet
tegen het gebruik van het teken door andere dan
de in het document genoemde vennootschappen.
De tekens zijn gebruikt in het kader van de verkoop
van de door de indiener van de aanvraag om
doorhaling geproduceerde waren. Een dergelijk
gebruik vloeit evenwel logischerwijs voort uit de
samenwerking tussen de indiener van de aanvraag
om doorhaling en de distributeurs van zijn/haar
waren en levert geen bewijs op dat hij afstand heeft
gedaan van het teken, op grond waarvan eenieder
een aanvraag tot inschrijving van dat teken of het
dominerende bestanddeel ervan als Uniemerk zou
kunnen indienen (punt 27).

Zelfs wanneer de toestemming van de houder als duidelijk, nauwkeurig omschreven en
onvoorwaardelijk wordt beschouwd, berust het antwoord op de vraag of die
toestemming geldig blijft na een verandering van houder door middel van een
verkoop van activa, op een feitelijke vaststelling.

Zaak nr. Opmerking
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06/09/2006,

T-6/05,

First Defense Aerosol Pepper Projector

Het Gerecht heeft een dergelijke zaak
terugverwezen naar de kamers van beroep met het
verzoek na te gaan of de door de aanvrager van
het Uniemerk verkregen toestemming geldig is
gebleven na de overname van de activa van de
voormalige merkhouder en of de nieuwe
merkhouder in de Verenigde Staten (de opposant)
op de datum van de aanvraag tot inschrijving van
het merk nog gebonden was door die
toestemming.

Het Gerecht gaf aan dat de kamer, als de opposant
niet meer door de toestemming was gebonden,
moest nagaan of de aanvrager zich kon beroepen
op een geldige rechtvaardiging die het ontbreken
van toestemming kon compenseren.

4.4 Ontbreken van een rechtvaardiging bij de aanvrager

Zoals hierboven vermeld, wordt de bewijslast omgekeerd en is het aan de aanvrager
om aan te tonen dat hij/zij toestemming van de houder had om de aanvraag in te
dienen, aangezien de opposant niet kan aantonen dat er geen toestemming is
gegeven. Hoewel het ontbreken van toestemming van de houder en het ontbreken van
een geldige rechtvaardiging bij de aanvrager in artikel 8, lid 3, UMV als twee
afzonderlijke voorwaarden worden behandeld, overlappen deze vereisten elkaar
grotendeels in die zin dat als de aanvrager bewijst dat de indiening van de aanvraag
was gebaseerd op een daartoe strekkende overeenkomst of regeling, hij/zij ook een
geldige rechtvaardiging voor zijn/haar handelingen zal kunnen aanvoeren.

Daarnaast kan de aanvrager andere omstandigheden aanvoeren waaruit blijkt dat
hij/zij een rechtvaardiging had voor het indienen van de Uniemerkaanvraag op eigen
naam. Bij gebrek aan bewijs van directe toestemming worden echter enkel
uitzonderlijke redenen aanvaard als een geldige rechtvaardiging, aangezien schending
van de legitieme belangen van de houder moet worden vermeden als er niet voldoende
aanwijzingen zijn dat het zijn/haar bedoeling was de gemachtigde toe te staan de
aanvraag op eigen naam in te dienen.

Zo zou bijvoorbeeld kunnen worden geconcludeerd dat de houder stilzwijgend heeft
ingestemd met de indiening van de aanvraag als hij/zij niet reageert binnen een
redelijke termijn nadat hij/zij door de aanvrager in kennis is gesteld van diens
voornemen om een Uniemerk aan te vragen op eigen naam. Zelfs in een dergelijk
geval kan er echter niet van worden uitgegaan dat de houder toestemming heeft
gegeven voor de aanvraag, als de gemachtigde de houder vooraf niet voldoende
duidelijk heeft gemaakt op wiens naam hij/zij de aanvraag zou indienen.
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Een andere geldige rechtvaardiging zou kunnen zijn dat de houder zijn/haar
gemachtigde doet geloven dat hij/zij het merk heeft opgegeven of dat hij/zij niet
geïnteresseerd is in het verkrijgen of behouden van rechten op het betrokken
grondgebied, bijvoorbeeld door het gebruik van het merk gedurende een relatief lange
periode op te schorten.

Het feit dat de houder geen geld wil uitgeven voor het inschrijven van zijn/haar
handelsmerk geeft de gemachtigde niet het recht om op eigen initiatief te handelen,
aangezien de houder mogelijk nog steeds belang heeft bij gebruik van zijn/haar
handelsmerk in het betreffende gebied, ook al is het niet ingeschreven. Een dergelijke
zakelijke beslissing kan op zich niet worden beschouwd als teken dat de houder de
rechten op zijn/haar merk heeft opgegeven.

Rechtvaardigingsgronden die enkel verband houden met de economische belangen
van de aanvrager, zoals de noodzaak zijn/haar investering te beschermen door een
plaatselijk distributienetwerk op te zetten en het merk in het relevante gebied te
promoten, kunnen niet worden geacht geldig te zijn voor de toepassing van artikel 8,
lid 3, UMV.

De aanvrager kan evenmin ter verdediging aanvoeren dat hij/zij recht heeft op een
financiële vergoeding voor zijn/haar inspanningen en uitgaven om goodwill voor het
merk op te bouwen. Zelfs als een dergelijke vergoeding verdiend zou zijn of
uitdrukkelijk vermeld is in de agentuurovereenkomst, kan de aanvrager de inschrijving
van het merk op eigen naam niet gebruiken als middel om de opposant geld afhandig
te maken of als vervanging van een financiële vergoeding, maar dient hij/zij te
proberen zijn/haar geschil met de houder bij overeenkomst of door het instellen van
een schadevordering te beslechten.

Indien, ten slotte, de aanvrager geen rechtvaardiging voor zijn/haar handelingen
verschaft, is het niet aan het Bureau om daarover te speculeren (09/07/2014, T-184/12,
Heatstrip, EU:T:2014:621, § 73-74).
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Zaak nr. Opmerking

04/10/2011,

4 443 C, CELLO

Wat betreft het ter rechtvaardiging aangevoerde
argument dat de Uniemerkaanvraag was ingediend
ter bescherming van de goodwill van het merk in de
EU, die enkel was opgebouwd dankzij de
handelsactiviteiten van de distributeur, was de
nietigheidsafdeling van oordeel dat het opbouwen
van de goodwill van het handelsmerk van de
houder door een al dan niet exclusieve distributeur
in het aan hem/haar toegewezen gebied, tot de
gebruikelijke taken van een distributeur behoort en
op zichzelf en bij gebreke van andere
omstandigheden geen geldige rechtvaardiging kan
vormen voor toe-eigening van het merk van de
houder door de distributeur.

10/01/2011,

3 253 C, MUSASHI (fig.)

Wat betreft de rechtvaardiging voor economische
vorderingen van de partij die het Uniemerk heeft
aangevraagd en haar argument dat zij recht heeft
op een financiële vergoeding voor de toestemming
om het teken op EU-niveau te beschermen en het
merk naar de indiener van de aanvraag om
doorhaling te laten overgaan, werd geconcludeerd
dat dit geen geldige rechtvaardiging in de zin van
artikel 8, lid 3, UMV kon zijn. "Zelfs als de
vergoeding verdiend zou zijn, kan de
Uniemerkhouder de inschrijving van een merk op
eigen naam niet gebruiken als middel om betaling
te ontvangen" (van de indiener van de aanvraag
om doorhaling) (punt 47).
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Zaak nr. Opmerking

07/07/2003,

R 336/2001-2, GORDON SMITH (fig.) / GORDON
& SMITH

Een handeling die schade toebrengt aan de
belangen van de merkhouder, zoals het indienen
van een merkaanvraag op naam van de
gemachtigde of een vertegenwoordiger zonder
toestemming van de houder met als enige drijfveer
de intentie om de eigen belangen van de
gemachtigde of een vertegenwoordiger te
beschermen, wordt niet beschouwd als
gerechtvaardigd in de zin van artikel 8, lid 3, UMV.
Hetzelfde geldt voor het tweede argument van de
aanvrager, namelijk dat hij goede gronden had
omdat hij de inschrijvingskosten heeft gedragen.
De belangen van de merkhouder kunnen niet
ondergeschikt zijn aan de kosten van een
gemachtigde of een vertegenwoordiger. Het feit dat
een opposant geen kosten wil maken om een
handelsmerk in te schrijven, geeft de gemachtigde
of vertegenwoordiger niet automatisch het recht om
het handelsmerk op eigen naam in te schrijven. Dit
zou een schending vormen van de verplichting van
vertrouwen en loyaliteit van de gemachtigde of
vertegenwoordiger tegenover de merkhouder
(punt 24).

4.5 Verband tussen de merken en tussen de waren en diensten

4.5.1 Bescherming die verder gaat dan gelijke merken en dezelfde waren
en diensten

Artikel 8, lid 3, UMV bepaalt dat de inschrijving van een Uniemerk wordt geweigerd
"indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de merkhouder op
eigen naam [...] wordt aangevraagd". Een dergelijke uitdrukkelijke verwijzing naar het
handelsmerk van de opdrachtgever wekt op het eerste gezicht de indruk dat het
aangevraagde Uniemerk hetzelfde moet zijn als het oudere merk.

Een letterlijke uitlegging van artikel 8, lid 3, UMV zou dan ook tot de conclusie leiden
dat een aanvraag alleen mogelijk is als de gemachtigde of vertegenwoordiger een
merk wil inschrijven dat gelijk is aan dat van de houder.

Bovendien verwijst de tekst van artikel 8, lid 3, UMV niet naar de waren en diensten
waarvoor de aanvraag is ingediend en waarvoor het oudere merk wordt beschermd. Er
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worden dus geen aanwijzingen gegeven over het exacte verband tussen de
respectieve waren en diensten waarop de bepaling van toepassing zou moeten zijn.

Een niet-overeenstemming van de merken of de waren en diensten sluit de
toepassing van artikel 8, lid 3, UMV uit, aangezien het bestreden merk in die gevallen
niet aan de oorspronkelijke houder kon worden toegekend.

De toepassing van artikel 8, lid 3, UMV op uitsluitend gelijke merken voor gelijke waren
of diensten zou deze bepaling echter grotendeels ineffectief maken, aangezien de
aanvrager hierdoor in staat zou worden gesteld variaties aan te brengen in het oudere
merk of in de specificatie van waren en diensten waarmee het bestreden merk nog
steeds aan de oorspronkelijke houder kan worden toegekend.

Daarom moet het toepassingsgebied van artikel 8, lid 3, UMV niet worden beperkt tot
gelijke merken, maar zich ook uitstrekken tot overeenstemmende merken
(11/11/2020, C‑809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 74, 91, 99). De
toepassing ervan kan evenmin worden uitgesloten enkel en alleen omdat de waren of
diensten overeenstemmen en niet gelijk zijn (11/11/2020, C‑809/18 P, MINERAL
MAGIC, EU:C:2020:902, § 99).

Bij de beoordeling van overeenstemming in de zin van artikel 8, lid 3, UMV moet echter
terdege rekening worden gehouden met het doel van die bepaling, namelijk het
voorkomen van misbruik van het oudere merk door de gemachtigde of
vertegenwoordiger van de houder van dat merk.

Bovendien kan niet alleen een zekere mate van overeenstemming tussen de merken
en de betrokken waren of diensten leiden tot onrechtmatig gebruik van het oudere
merk. In het bijzonder is gevaar voor verwarring geen voorwaarde voor de
toepassing van artikel 8, lid 3, UMV (11/11/2020, C‑809/18 P, MINERAL MAGIC,
EU:C:2020:902, § 92). De mate van overeenstemming tussen de merken en de
waren of diensten moet zodanig zijn dat wordt gewaarborgd dat wordt voldaan aan het
doel van artikel 8, lid 3, UMV, namelijk het voorkomen van misbruik van het merk door
de gemachtigde van de houder (11/11/2020, C‑809/18 P, MINERAL MAGIC,
EU:C:2020:902, § 72).

4.5.2 Verband tussen de merken

Er moet worden geverifieerd dat het bestreden merk voldoende dicht bij het oudere
merk ligt om, ondanks eventuele variaties, nog steeds aan de oorspronkelijke houder
te worden toegeschreven. Variaties op het oudere merk die niet van invloed zijn op het
oorspronkelijke onderscheidend vermogen ervan, volstaan niet om de toepassing van
artikel 8, lid 3, UMV uit te sluiten. Wanneer het bestreden merk echter variaties bevat
die het oorspronkelijke onderscheidend vermogen van het oudere merk wijzigen, is het
in beginsel minder waarschijnlijk dat er sprake is van onrechtmatig gebruik.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van niet-gelijke merken die geacht worden
onder artikel 8, lid 3, UMV te vallen.
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Ouder merk Bestreden merk Zaak

03/05/2012, R 1642/2011-2

Waren en diensten: Klassen 11, 19, 20, 37 en 42

Grondgebied van bescherming van ouder merk: Noorwegen

Beoordeling: Het beeldelement van het oudere merk wordt volledig weergegeven in het bestreden merk;
de merken zijn visueel, auditief en begripsmatig in hoge mate overeenstemmend. De aanwezigheid van
het woord ‘acopafi’ in het bestreden merk kan niet afdoen aan de toepassing van artikel 8, lid 3, UMV
(par. 18).

Ouder merk Bestreden merk Zaak

(i) BERIK

(ii)

03/08/2010, R 1367/2009-2,

Waren en diensten: Klassen 18 en 25

Grondgebied van bescherming van ouder merk: EU

Beoordeling: Aangezien het bestreden merk de oudere merken in gecombineerde vorm reproduceert,
zijn de merken voldoende nauw om de toepassing van artikel 8, lid 3, UMV te rechtvaardigen (par. 32).

Ouder merk Bestreden merk Zaak

(i) BERIK

(ii)

03/08/2010, R 1231/2009-2,
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Waren en diensten: Klassen 16 en 25

Grondgebied van bescherming van ouder merk: EU

Beoordeling: Aangezien het bestreden merk de oudere merken in gecombineerde vorm reproduceert,
zijn de merken voldoende nauw om de toepassing van artikel 8, lid 3, UMV te rechtvaardigen (par. 30).

4.5.3 Verband tussen de waren en diensten

Er moet worden nagegaan of de waren en diensten een nauwe commerciële relatie
vertonen op grond waarvan het gebruik van het bestreden merk voor die waren of
diensten voor de oorspronkelijke houder een ernstige belemmering zou vormen om de
EU-markt te betreden of zijn/haar merk op die markt te blijven exploiteren.

Waar het om gaat is dat het publiek de bestreden waren of diensten kan opvatten als
geleverd op grond van een overeenkomst tussen de partijen en dat het redelijk zou zijn
dat de oorspronkelijke houder dergelijke waren of diensten zelf levert met het oog op
de beschermingsomvang van het oudere merk.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van waren en diensten die niet gelijk zijn,
maar niettemin worden geacht onder artikel 8, lid 3, UMV te vallen.

Ouder merk Bestreden merk Zaak

SpectraLayers SpectraLayers 25/05/2020, R 2139/2019‑5

Waren en diensten: Klassen 9 en 42

Grondgebied van bescherming van ouder merk: Verenigde Staten van Amerika

Beoordeling: De bestreden diensten in Klasse 42 (het leveren van software-updates via internet; het

verlenen van informatie-, advies- en consultancydiensten op het gebied van software; hostingdiensten en

software als dienst en verhuur van software) omvatten een reeks ondersteunende diensten voor
software die gewoonlijk worden verleend in verband met de oudere audio-editing software in Klasse 9. Er
bestaat een nauw functioneel verband tussen de betrokken waren en diensten, dat als in hoge mate
overeenstemmend moet worden beschouwd (par. 48).

Ouder merk Bestreden merk Zaak

27/03/2017, R 673/2016‑2
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Waren en diensten: Klassen 1, 2, 3, 7 en 37

Grondgebied van bescherming van ouder merk: Japan

Beoordeling: Artikel 8, lid 3, UMV is van toepassing wanneer de conflicterende waren en diensten nauw
met elkaar verband houden (bv. complementair zijn) en in wezen gelijk of grotendeels gelijkwaardig zijn
in commerciële termen. Er moet worden nagegaan of de bestreden waren of diensten door het publiek
kunnen worden gezien als ‘erkende’ producten waarvan de kwaliteit nog altijd op een of andere manier
wordt ‘gegarandeerd’ door de opposant en die, gezien de waren en diensten die onder het oudere merk
beschermd waren, redelijkerwijs door de opposant in de handel hadden kunnen worden gebracht
(par. 52). Hoewel de bestreden waren van Klasse 2 niet zijn opgenomen in het oudere Japanse merk,
zijn ze overeenstemmend, nauw verwant of commercieel gelijkwaardig aan verschillende van de oudere
waren en diensten van de klassen 3, 7 en 37 (par. 75).

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van variaties van waren en diensten die niet
onder artikel 8, lid 3, UMV vallen.

Ouder merk Bestreden merk Zaak

studioline STUDIOLINE
15/09/2015,

R 2406/2014-5

Waren en diensten: Klassen 35 en 41

Grondgebied van bescherming van ouder merk: Duitsland, Nederland, Polen, Frankrijk en Spanje

Beoordeling: Het verband tussen fotografische diensten, ook in de zin van 'het organiseren van
fotosessies', en sportieve en culturele activiteiten is te vaag en onnauwkeurig om als ‘commercieel
gelijkwaardig’ te worden beschouwd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de betrokken beslissing de
oppositie met betrekking tot sportieve en culturele activiteiten terecht heeft afgewezen (par. 18).

Ouder merk Bestreden merk Zaak

(i) BERIK

(ii)

03/08/2010, R 1367/2009-2,
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Waren en diensten: Klassen 18 en 25

Grondgebied van bescherming van ouder merk: EU

Beoordeling: De artikelen van kledingstukken in Klasse 25 van de oudere merken kunnen niet worden
beschouwd als nauw verband houdend met of commercieel gelijkwaardig aan de bestreden artikelen van
leder of kunstleder; koffers; paraplu’s in Klasse 18 (par. 28-31).

Ouder merk Bestreden merk Zaak

(i) BERIK

(ii)

03/08/2010, R 1231/2009-2,

Waren en diensten: Klassen 16 en 25

Grondgebied van bescherming van ouder merk: EU

Beoordeling: De artikelen van kledingstukken in Klasse 25 van de oudere merken kunnen niet worden
beschouwd als nauw verband houdend met of commercieel gelijkwaardig aan de bestreden artikelen van
drukwerk; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) in Klasse 16 (par. 26-29).

4.5.4 Gecombineerde beoordeling

De vereiste mate van overeenstemming tussen de merken en tussen de betrokken
waren of diensten kan niet vooraf worden vastgesteld, omdat anders artikel 8, lid 3,
UMV niet de nodige flexibiliteit zou hebben om de reikwijdte ervan aan te passen aan
de verschillende manieren waarop een gemachtigde het merk van de oorspronkelijke
houder verkeerd zou kunnen proberen aan te passen. De beoordeling hangt af van een
feitelijke beoordeling van de relevante omstandigheden van elk geval.

Het kan zijn dat i) de merken niet gelijk zijn, maar de betrokken waren of diensten wel,
ii) de waren of diensten in kwestie niet gelijk zijn, maar de merken wel, of iii) noch de
merken, noch de waren en diensten in kwestie gelijk zijn.

Uit het begrip ‘onderscheidend vermogen’ volgt dat de beoordeling van de invloed van
een variatie op het oorspronkelijke onderscheidend vermogen van het oudere merk
noodzakelijkerwijs een beoordeling omvat met betrekking tot de waren en diensten.
Daarom kan de vergelijking van de merken in de zin van artikel 8, lid 3, UMV niet los
van de waren en diensten worden uitgevoerd.

Aangezien de kernvraag is of het bestreden merk aan de oorspronkelijke houder kan
worden toegeschreven, kan de beoordeling van de invloed van de variaties op het
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oorspronkelijke onderscheidend vermogen van het oudere merk variëren, afhankelijk
van de specifieke waren en diensten van het bestreden merk. Als bijvoorbeeld alle
bestreden waren in dezelfde mate overeenstemmen met die van het oudere merk, kan
het nog steeds zijn dat het bestreden merk aan de oorspronkelijke houder zou worden
toegekend enkel met betrekking tot sommige waren, maar niet met betrekking tot
andere, vanwege de verschillende invloed van de variaties op het oorspronkelijke
onderscheidend vermogen van het oudere merk met betrekking tot die andere
bestreden waren.
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