mes. Art. 14 NRC gaat over agressieve
handelspraktifken, evencens met een bijlage
van te allen tijde agressieve handelspraktijken.
Belangrifk vereiste is dat de consument door
de oneerlijke handelspraktijk ertoe kan wor-
den gebracht een besluit te nemen dat hij of zij
anders niet zou hebben' genomen.

De normstelling staat in art. 7 NRC. Mis-
Ieidendé handelspraktijken zijn oneetdijk.

In de uitspraken van de RCC is inmiddels
‘steeds (vzker) deze opbouw terug te vinden:
de adverteerder voidoet nief aan zijn verplich-

ting ex art. 8.2 (of 8.3) NRC. De RCC is van -
- ootrdeel dat. de gemiddelde consument hier- -

door ertoe gebracht kan worden een besluit
over een fransactie te nemen dat hij anders nict
had genomen. Om die teden is de uiting
misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van
art. 7 NRC (njeuw).

De hier gepubliceerde uitspraken vormen cen
bloemlezing Een nepfactwur, inmiddels als
een'agressievc handelspraktik te kwalificeren,
volgens bijlage 1 van art. 8.5 NRC.

En cen kortingsregeling in de telefoniewereld,
op een bewegende, knipperende website,
waatbij de asterisk weliswaar zeer duidelijk
staat vermeld, maar de inhoud van de
disclaimerickst behorende bij de asterisk

volledig wegvalt. Misieidend dus. Een evident -

geval. Ten tijde. van het schrijven van deze
annotatie zijn we vier maanden met RCC-
(nieuw) uitspraken verdes; mijn indguk is dat
- de Reclame Code Commissie de wijziging
aangrijpt om ten aanzien van sommige zeken
strenger te oordelen dan voorheen,

Nienw is ook de voor adverteerders moei-
zame kwestie van cen “witwodiging ror gankooyy.
Art. 84 NRC. (nieuw) vereist dat iedere
‘uitnodiging tor aankoop’ de handelsnaam
cs. en de wize van betaling enz. moet
vermelden, Dat zou wel eens vergaande
consequenties kunnen hebben. De Stichting
Reclame Code heeft ook hiet her voortouw
genormen ofn een meer soepele interpreratie te

geven. dan de ROH lijkt voor te staan. De

* Toelichting bij art. 8.4 NRC omschrijft een
‘aitnodiging tot aankoop” als een commerciéle
boodschzp die de kenmerken/ptijs van het
product vermeldt (op een aan het gebruikte
medium aangepaste wijze) en de consument
aldus in staat stelt cen aankoop te doen
(bijvoorbeeld door middel van een aankoop-
of bestelmechanisme) waarbij de consument
direct tot een transactie kan overgaan. Wij
houden u op de hoogte.

EHH

MERKENRECHT/RECLAME-
RECHT

Nr. 56

HOF VAN JUSTITIE EG

12 jund 2008

(Mzs. P. Jann, kamerpresident, A. Tizzano, A.
Borg Barthet, M. Tleié (rapportenr) en E.
Levits, rechters; advocaat-generaal: P Men-
gozzi)

(rint EI—{H)

(O2/H3G)

Golruik van eon overcenstemmend merke (bubbels) in
eer Juivere vergeliikends reclame (nie? misleidend, niet
vermarrend) voor overeenst de telefontediensicn.
Kuwalificatic van gebruik: namelik gez’amz,é exart 5
id T sub b Merkenrichtijn (Richiliin 89/104/
EEG). Alleen merkinbreuk indien sprake is van
verwarring. Gebraik besordelen spals in de reclame-
witing voorkomt. Schending van de (pverigs) bepalingen
it de Reclamerichtlijn vormt geen merkinbreut.
Vienklaring voor rechs: de bowder van sen ingesthreven
merk is niet gerechtigd te verbieden dav esn derds in
vergeliikende rechane die voldoet aan alle in art. 3 bir
fid 1 Reclamerichilijn (Richilijn 8§4/450/EEG)
Genocnde voorwaarden voor graoriogfdbeid, gebruik
maakt van een teken dat geliik is aan cf overesnsienst:
miet iin werk.

Indien s voldean aan alle in wrt. 5 hd 1 swb b
Richtliin 89/104/EEG gestelds voorwaarden om
het gebrusk van een teken dat geljk is aan of
overeenstomat mat een ingeschreven merk, ie verbieden,
kan de vergeliikende reclame wasrin gebrui wordt
Lemaaks van gengensd token, echier onpeageliik voldsen
aan de # art, 3 bis Bd 1 sub d Richelipn 84/450/
EEG genoemds voorwaards voor geoorloo/iheid

Art. 5 4d 1 sub b Richilijn 89/ 104/ EEG moet
aldns  worden wifelegd  dat de honder van een
angeschrevelr merk miet gerechtigd is fe doen verbisden
dat eon derde in vergeliikende reclame gebruik. maakt
van een met dit merk overeensismmend foken voor
dexelfdz of soortgelijks waren of diensien’ als die
maarvoor bet merk it ingeschreves, indien dit gobruik
nidei leidt tot verwarringsgevaar bii bet publick, en dit
ongeacht of de vergelikends reclame voldet aan alle in
art: 3 bis Rubijn 84/450/FEEG genoemde
voorwaarden voor gevorlogfdbeid.

02 Holdings 1innited,

02 (UK) Limited,

tegen

Hauzehison 3G UK Limited,

Arrest .
1. Het verzoek om een prejudiciéle beslissing

betreft de uitlegging van art. 5 lid 1 Ferste

richilijn (89/104/EEG)} van de Raad van 21
december 1988 betreffende de aanpassing van
het metkenrecht der lidstaten (PE 1989, L. 40,
p- 1), alsook van art. 3 bis lid 1 Richilijn 84/

450/EEG van de Read van 10 september
1984 inzake misleidende reclame en vergelij-
kende reclame (PB L 250, p. 17), zoals
gewijzigd bij Richtlijn 97/55/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 6 oktober
1997 (PB L 290, p. 18; hierna: ‘Rlchr.h]n 84/
450/EEG),

- 2. Dit verzoek is ingediend in het kader van
een geding tussen O2 Holdings Limited en 02

- (UK) Limited [hierna gezamenlijk: ‘02 en Q2

{(UK)’] en Hutchison 3G UK Limited (hierna:
‘H3G?) betreffenide het gebruik door H3G, in
‘het kader van vetgelifkende reclame, van
merken waarvan O2 en O2 (UK) bouder zijn.

Rechtskader
Gemeenschapsregeling
3. Ast. 5, met als tizel Rechren verbonden aan

het mexk’, van Richtlijn 89/104/EEG bepaalt:

1. Het ingeschreven merk geoft de houder een

witshuitend recht. Dit recht staat de bosider toe sedere

“derde die nisE i toestemming biertoe bt
verkregen, - bet  gebruik - vam eem fcken -in ot
economiisch verkeer fe perbieden: ’

4. wanueer dar gelifke is aan het merk en gebruikt

wordt voor deselide waren of disnsten als die

waarveor het merk ingeschreven iy
b, dat gelijk is aan of avercenstenit met het mrerk en
ebrugfet words voor dezelfde of soortgelike waren
of diensteri, indien daardeor bij het publiek
verwarring fean onistaan, inbondende het gevaar
van associatte et bet merk.
2. Eike lkidstaat kan tevens bepalen dat de bonder
Zerechtigd is derden die giin toesteneming niet bebben
gekregen, fior gebruife in. het ecomomisch verkeer fo
verbicder van een Ieken dat gelik is aan of
overectistemt et het merk voor waren of diencten
die nigt soorfgeliik iin aan die waarvoor bet serk
ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de Fdstaat
en door het gebraik, zonder geldige reden, van bit
teken ongerechivaardigd voordzel getrokken wordt uit
of afbrenk words gedaan aan het ondivscheidend
werriogen of de reputatie van het merk.

3. Mt name kan krachtens de Jeden 1 en 2 sworden

verboden: _
a. bet aanbrongen van het token op do waren of ap
bun verpakking
b et aanbieden, in de bandel brengen of daarioe in
voorraad hebben van waren of et aanbisden of
verrichten van diensten onder bet foken;
"5. het invoeren of sitvoeren van waren onder het
teken;
4. het gebrwik van bet feken i sinkken voor
qakeliik gebraik en in adyerz*eﬂtm
[
3. De leden T tor en mer 4 lnten snverlet bepalingen
in een fdstaas, betreffonde bescherming togen het
Lebrutk van een teken anders dan ter onderscheiding
san waren of diensten, indien door gebruik, onder
geldige veden, wan dazt teken  ongerechtvaardigd
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wvoordes! words gesrokken uit of afbremk wordt
Gedaan aan bet onderscheidend vermogen of de
repuiatic van bet merk.’

4. Art. 6, met als titel ‘Beperking van de aan
her merk verbonden rechisgevolgen’, lid 1,
van Richtlii 89/104/BEG, huidt als volgt:

Het aan bet merk verbonden recht staat de houder

nist toe een derde fe verbisden om in het economeisihs

verkeer gebruik iz maken:

a. van diens naam en adres;

b van aanduidingen inzake seort, kwalitet, hoe-
veolheid, bestemming, waards, plaats van her-

konist, st van vervaardiging van de waren of -

verrichiing van de dienst of andere kenmerken
van de waren of diensten;

o van het merk, wannger dit wodip s om d’e
besiomming van een product of dienst, wet name
als actessoire of onderdeel, aan # geven,

oor gover er sprake is van gebruik vofpens dz eerlijke

gebruiken in nijverheid en handel’

5. Richtlijn 97/55/EG heeft in Richtlijn 84/
450/EG de bepalingen inzake vergelijkende
reclame ingevoegd.

6. In de overwegingen 13 tot en met 15 van
Richtlijn 97/55/EG staat te lezen:

(13). Overmegende dat bjj artikel 5 van [...]
richtfin 897104 [...] de lhouder -van een
ingeschreven merk exclusicoe rechien worden verlend
waaronder bet rechi derden. fo verbieden in het

economisch verkeer hetzelfile of een vergeljkbaar
" BEG zijn in nationaal recht omgezet bij de

foeken I gebruiken woor degelfde producien of
diensten, of in woorkamend geval elfs voor andere
producien; -
(14). Oueregende dat ket voor een dae/mﬁnde
vergeliikends veclame evemel novdzakoliik kan i
de producten of diensten van een concurrent aqn ie
duiden door melding te maken van een merk
waarvan dege laatste de houder i of van diens
handelsnaans;
(15). Qvermegende dat een dergefisk gebruik van bet
mierk, de bandelsnaam of een ander enderscheidings-
" teken van cen derds, voor sover daarbi de in dese
richtlifn vestgestelde voorwaarden worden nagelee/d,
‘gefm. inbrenk vormt op het exclusieve recht van die
derde, angezien er witslastend naar words gestregfd
dege van elkaar iy onderscheiden en aldus verschillen
ap obectieve wifze 2 doen witkomen.’

7. Volgens art. 1 Richtiijn 84/450/EG beoogt
deze richtlijn onder meer de voorwaarden vast
te stellen waaronder vergelijkende reclame
geoorloofd is.

8. Art. 2, punt 2 bis Richdiin 84/450/EG
definieert vergelijkende reclame ajs “clke vorm
van reclame waarbij een concurrent dan wel
door een concurrent asngeboden goederen of
diensten mtdrukkeh]k of impliciet worden
genoemd’.

9. Art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG
bepaalt:

Vergelikende reclame 15, wat de vergeliiking betrefs,
geoorlaofd op voorwaarde dar dese:

. a met wisldend i in de zin van artikel 2, lid 2,

artiel 3 en artikel 7, Bd 1)
[

d er wiet toe leids dat gp de marki de adverteerder
et eon comctrrent, of de merken, bandedmamen,
andere onderscheidende Kenmerken, goederen of
diensien van de adverteerder met die van eenm
concrtrent worden verward:

e wier de goede ttaam schaadt van of gich niet
kleinerend witlaat over de merken, handelsnamen,
andere  onderscheidende  Fenmerken,  goederen,
dignisten, activiteiten of omsiandigheden van cen

CONCHTYOnL;

[

£ geen omeerlzik voordeel aplevert ten Qevolge van de

bekendbeid van een merk, bandelsnaam of andere
onderscheidende Renmerken van een concurrent
dan wel van de ocorsprongsbenaminger  van
concurrerende producken; :

b niet goederen of diensten &aom‘e/f als een fmttarie of
“namaak van goederen of diensten met een
beschermd handelmerk of b&rcbermde badels-

“Haaw.’

Nationale regeling

10. De. bepalingen wan Richtlin  89/104/
EEG zijn in nationaal recht omgezet bij de
Trade Matks Act 1994 (merkenwet van 1994).
11. De bepalingen van Richdiin’ 84/450/

Control of Misieading Advertisements Regula-
tions 1988 (verordeningen inzake misleidende
reclame van 1988) (SI 1988/913), zoals
gewijzigd bij de Regulations 2003 (S 2003/
3183; hierna: UK Regulations’).

12. Volgens de UK Regulations wordt de
bestrijding van misleidende reclame en de
naleving van de bepalingen Inzake vergeli-
kende reclame, bedoeld in ast. 4 Richtlijn 84/
450/EEG, verzekerd door de Director Ge-
neral of Fair Trading, cen overheidsdienst die
bevoegd is om uitspraak te doen op klachten
of om de passende gerechtelike vervolging in
te leiden, '

13, Regulation 4A van de UK Regulatlons
premseert in lid 3:

De bepalingn van de onderbavige rogulation mogen
wiet aldns worden nitgelesd dat i
a. een vorderingsrecht verlenen in sen cvielrechislike
procedars ingake esnder welke inbrenk ap deze
regulation (onder voorbebond van lheigeen in
onderbavige Regnlations uitdrakekelik is be
Dpaald); of .
b, afbrenk doer aan enig wrderingfrefbr of aan enig
ander rechtsmiddel (cipiel- of strafrechtelii) in

oent procedure die miet Erachtens omderhavige
 Regulations aanbangiy werd gemaaki.’

Hoofdgeding en prejudiciéle vragen
14. De activiteit van O2 en O2 (UK) bestaat
in het aanbieden van mobieletelefoniedien-
stern, )

15, Om hun diensten te promoten gebmiken'

zij op verschillende wijzen beelden wvan
bubbels. Vaststaat dat op het gebied van
mobiele telefonie de consumenten de beelden
van bubbels in water, met name tegen een
uitvloeiende blawwe achtergrond, associéren
met de door O2 en. 02 (UK} verstrekte
diensten.

16. O2 en O2 (UK) zijn onder meer houder
van twee nationale beeldmerken bestaznde in
een statisch beeld van bubbels, die in. het
Verenigd Koninkgjk zijn ingéschreven voor

telecommunicatetoestellen en -diensten (hier-

na: bubbelmerken’.
17. H3G biedt onder de merknaam 3" even-
eens mobieletelefoniediensien aan. Zij biedt in

" het bijzonder een ‘pay-as-you-go’-dienst aan

onder de naam “Threepay’.

18. In 2004 startte H3G een reclamecam-
pagne. Daartoe liet zij televisiespots uitzenden
waatin de ptijs van haar diensten met die van

02 en O2 (UK) werd vergeleken. Deze

televisiereclame (hietna: ‘omstreden reclame?)
begon met het tonen van de naam ‘02’ en van
zvmartwitbeelden van  bewegende bubbels,
waarna beelden van “Threepay’ en 3 werden
getoond met de boodschap dat de diensten

van H3G in een bepaa[d opzicht goedkoper

“Zijn.

19. O2 en 02 (UK} steiden bij de High Cour:
of Justice (England and Whales),” Chancery
Division, beroep in tegen H3G. Zij verweten
haar- inbreuk te “hebben gemaakt op hun
bubbelmerken.,.

20. In het kader van het hoofdgeding hebben
zi] erkend dat de prjzen i de omstreden
reclame correct werden vergeleken, en dat
deze reclame, in haar geheel beschouwd, niet
miisleidend was. De omstreden reclame sugge-
reerde met name niet dat er een commercicel
verband bestond tussen O2 en O2 (UK) en
H3G. '

21. Deze * vordeting  wegens  merkinbreuk

werd afgewezen bij vonnis van 23 maart

2006, De High Court was in wezen van
ootrdeel dat het gebruik van de beelden van
bubbels in de omstreden teclame onder art, 5
lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG viel, maar
dat, aangezien de reclame in overeenstemming
was met art. 3 bis Richdijn 84/450/EEG,
deze overeenstemming FI3G een verweermid-
del op grond van art. 6 lid 1 sub b Richdijn
89/104/EEG verleende.

22. O2 en O2 (UK) hebben tegen dit vonnis
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hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal
(England and Wales) (Civil Division).
23. De verwijzende rechter verzoekt in de
ecrste plaats om titlegging van art. 5 lid 1
Richtlijn 89/104/EEG.
24. Hij wenst te vernemen of het in deze
bepaling bedoelde gebruik vitsluirend doelt op
het gebruik om de commetciéle berkomst van
de door de derde in de handel gebrachte waren
of diensten aan te duiden. Een bevestigend
antwoord zou volgens hem betekenen dat het
gebruik van het merk van een concurtent in
- het kader van vergelijkende reclame niet onder
art. 5 lid 1 Richtljn 89/104/EEG valt,

adngezien het merk dan niet wordt gebruikt

om de oorsprong van de waren van de
adverteerder aan te duiden. '

25. Verder vraagt hij zich af of voor de
beoordeling of er sprake is van verwarrings-
gevear in de zin van art: 51id 1 sub b Richtijn
89/104/EEG, uitslvitend een vergelijking
moet worden gemadkt tussen het merk en
het omstreden teken en tussen de waren of
diensten waarvoor het merk is ingeschreven,
en die waarvoor het teken wordt gebruike, dan
wel of rekening moet worden gehouden met
het feitelifke kader waatin het teken wordt
gebruikt,

26, In de tweede plaats is de verwijzende
rechter van oordeel dat de ofnstandigheid dat
de vergelijkende reclame waarin het metk van
een concutrent wordt gebruike, in overeen-

 stemming is met art. 3 bis Richtliin 84/450/

EG, neerkomt op een verweermiddel dat kan
worden aangevoerd tegen het door de con-
current ingestelde beroep tegen een dergelijk
gebruik van zijn merk.
27. Voor het geval dat het Hof art. 51id 1
Richtlijn 89/104/EEG aldus zou uidegpen
dat in een siuatie zoals in het hoofdgeding de
houder van een ingeschreven merk op grond
van deze bepaling het gebruik van zijn merk in
vergelijkenide reclame mag verbieden, - ver-
zockt de verwijzende rechter eveneens om
uitlegging van art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/
EG, om te vernemen of vergelijkende teclame
waarin gebruile wordt gemagkt van een teken
dat gelijk is 2an of overeenstemt met het merk
van een concurrent, alleen dan geootloofd is
wanneetr het gebruik van dit teken ‘nood-
zakelijl’ is om de waren of diensten van de
concurrent met die van de adverteerder te
vergelijken. _ '
28, In deze omstandigheden heeft de Court of
Appeal (England and Wales) (Civil Division)

de behandeling van de zask geschorst en het

Hof de volgende prejudiciéle vragen gesteld:

7. Wanneer een handelaar in reclame veor iin eigen
waren gf diensten - gebruik  maak? van den
ingeschreven merk van. ven concurrent. teneinde de
Kenmerken (en inzonderbeid de prijs) van de door

ent in de handel gebrachic waren of de door bem
vervichie disusten te vergelifken met de kenvierken
(en. insonderbeid de prifs) van de door dat wierk
“aangednide waren of diensien van de concurrent, on
dit dost oy Zodanige wifze dat geen verwarring-
Zevaar ontstaal of andersgins aftrewk wordt
edaan aan de wezenkjke functie van bet neerk als
herkomstaanduiding, vait dit gebruik dan binnen
de werkingssfeer van artikel 5[, bd 1], sub aof B,
van richilin 89/ 1047

2, Wanneer een handelaar in vergeliikende veclame
gebriik maaks van het ingeschreven merk van een
coneurrent, mioet dat gebraik dan, temeinde in
avereenstemring fe i miet artikel 3 bis, [lid 1],
van richtlgn 84/450 [...], ‘noodzakelyh’ ziin,
ent éa Ja, aan de hand van welke criferia kan
worden beoordeeld of is voldaan aan dege nood-
zakshikbeidspoorwaarde?

3. Wanneer maa’zake{y"kbeéd e poorwaarde is, sinit
des voorwaarde dan met name it dat gebruik
wordt gentaaks van een tekeen dat nivt geiﬁ)é i aan,
maar @ hog smafe oversemstenst met het

ngeschreven werk?” .

Béant_woording van de prejudicigle
vragen

Voorafgaande opmerkingen
29. Mer zijn vragen verzockt de verwijzende
rechter het Hof om witlegging van zowel art. 5

“1lid 1 Richdlijn 89/104/EEG als art. 3 b1s hd1
Richdliin 84/450/EG. .

30. Het hoofdgeding wordt -immers geken—
merkt door de omstandigheid dat O2 en O2
(UK) stellen dat het gebruik door H3G van
eenr met hun bubbelmerken overeenstem-
mend teken in vergelikende reclame inbrevk
magkt 6p het uitsluitend recht dat zj aan
genoemde merken ontlenen.

31. Alvorens de -prejudiciéle vragen te be-
handelen moet dus het verband tussen de
Richtlijnen 89/104/EEG en 84/450/EG
worden gepreciseerd.

32. Volgens art. 5 leden 1 en 2 Richtliin 89/
104/EEG geeft het ingeschreven metk de
houder ervan een uitsluitend recht dat hem
toestaat o, in bepaalde omstandigheden,
iedete derde die niet zijn roestemming hiertoe
heeft vcrkregen het gebruik van een teken dat

gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, in

het economisch verkeer te verbieden. Volgens

art. 5 lid 3 sub d Richdijn 89/104/EEG kag-
hij iedere derde onder meer het gebruik van

een dergelijk teken in advertenties verbieden.
33. Het gebruik dat een adverteerder in
vergelijkende reclame maakt van een teken
dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk
van een concurrent, kan een gebruik in de zin
van att. 5 leden 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG
zijn.

34. Enefzijds moet att 5 leden 1 en 2 Richdlijn

89/104/EEG immers aldus worden vitgelegd

~dat het ziet op het gebruik van een teken dat
- gelijk is aan of overeenstemt met het merk, .

voor door de detde in de handel gebrachte
waren of voor door deze verrichte diensten
(zic in die zin, aangaande art. 5 lid 1 sub a
Richtlijn 89,104/ EEG; arrest van 25 januari
2007, Adam Opel, C-48/05, Jur. p. 11017, punt
28). .

35. Anderzijds beoogt reclame waarmee de
adverteerder de door hem op de marke
gebrachte waren en diensten vergelijkt met
die van een concuttent, witeraard de waren en
de diensten van deze adverteerder te promoQ
ten. Met dergelifke reclame probeest de
adverteerder zijn waren en diensten te onder-
scheiden door de kenmetken ervan te verge-
Hjken met die van de concurrerende waren en
diensten. Deze analyse wordt bevestigd doot
overweging 15 van Richtlijn 97/55/EG, waar-
in de gemeenschapswetgever heeft benadrukt
dat vergelijkende reclame er naar streeft, de
waren en diensten van de adverteerder te
onderscheiden van die van zijn concurtent (zie

. atrest van 25 oktober 2001, Toshiba Enrgpe,

C-112/99, Jur. p. 1-7945, punt 53).
36. Het gebruik dat een adverteerder in
vergelijkende reclame maakt van een teken

" dat gelifk is aan of overeensteint met het merk

van een concurrent, om de door laatst-
genoemde aangeboden waren of diensten
aan te duiden, komi derhalve neer op ¢éen
gebruik voor de waren of diensten van de
adverteerder zelf, in de zin van art. 5 leden 1
en 2 Richdijn 89/104/EEG.

37. Dergelijk gebruik kan dus in vootkomend
geval worden verboden .op grond van ge-
noemde bepalingen.

38. Zoals evenwel blijkr uit de overwegingen 2
tot en'met 6 van Richdlijn 97/55/EG, heeft de
gemeenschapswetgever de vergelijkende recla-
me willen stimuleren, en daarbii heeft hij in
overweging 2 met name erop gewezen dat
vergelifkende reclame ‘voorts, in het belang

‘van de consument een stimulans kan vormen

voor de concurrentie tussen de leveranciers
van goederen en diensten”en, in overweging 5,
dat zij ‘een gewettigd middel kan ziin om de
consumenten over hun voordelen voor te
lichten’. _

39, Volgens -de bewoordingen van de- over-
wegingen 13 tot en met 15 van Richtlijn 97/
55/EG heeft de gemeenschapswetgever ge-
oordeeld dat de noodzaak om vergelijkende -
reclame te stimuleren meebrengt dat het door
het merk toegckende recht in zekere mate
dient te worden beperkt.

-40. Een dergelijke beperking van de gevolgen
" van het merk ter stimulering van vergelifkende

teclame Iijkt niet alleen nodig wanneer de
adverteerder gebruik maakt van ket merk zelf -
van een concurrent, maar evencens wanneer
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hij gebruik maakt van een met dit merk
ovcreanstcmmend teken.
41, Art. 2, punt 2 bis Richdijn 84/450/EG
definicert ‘vergelijkende reclame’ immers als
elke vorm van reclame waarbij een concurrent
dan wel door een concutrent aangeboden
waren of diensten uirdrukkelijk of implicier
worden genoemd.

~ 42. Volgens vaste rechtspraak gaat het om een

raime definiie waarmee alle vormen van
vergch]kende reclame kunnen worden bestre-
ken, zodat cen vermelding waarbij een con-

current dan wel doot een concurrent aange-

boden waren of diensten, zelfs impliciet,
worden genoemd, volstaat om van vergelij-
kende reclame te kunnen spreken {zle acrest
Toshiba Enrope, reeds aangehaald, punten 30 en
31, en arresten van 8 apri 2003, Pipig
Asugengpie, C-44/01, Jur. p. 1-3095, punt 35,
en 19 aprl 2007, De Landisheer Empmanuel,
C¥381/05, Jur p. 1-3115, punt 16). _

43, Om van een vergelijkende reclamebood-
schap te kannen spreken, is dus vereist dat een

concurrent van de advérteerder dan wel dootr -

een concurrent aangeboden waren of diensten
uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd
{reeds aangehaalde arresten Tostiba Eargpe
punt 29, en De Landtehesr Emmannel, punt 17).
44, Wanneer het gebruik dat in een reclame-
boodschap van een met het merk van een
concurtent van de adverteerder overeenstem:
mend teken wordt gemaakt, door de ge-

middelde consument wordt opgevat als -een

verwijzing naar deze concurrent of nzar de
door hem aangeboden’ waren of diensten —
zoals in het hoofdgeding — is er derhalve
sprake van vergelijkende reclame in de zin van
art, 2, punt 2 bis Richdlijn 84/450/EG.

45. Teneinde de bescherming van de inge-
schreven merken te verzoenen met het ge-
bruik van vergelijkende reclame, dienen art. 5
leden 1 en 2 Richtlijn 89/104/EEG en art. 3

bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG bijgevolg aldus

te worden wvitgelegd, dat de houder van een
- ingeschreven merk niet gerechtigd is een derde
het gebruik van een teken dat gelijk is aan 'of
oveteenstemt met zijn merk, te verbieden in
Vergeﬁ}kende reclame die voldoet zan alle in
art. 3 bis lid 1 Richdiin 84/450/EG, ge-
noemde voorwaarden voor geoorloofdheid.

46. Br 7ij evenwel op gewezer dat indien is
voldaan aan de in att. 5 Hid 1 sub b Richelijn

8%/104/EEG vermelde voorwaarden om het.

gebruik van een teken dat gelik is zan of
overeenstemt met een ingeschreven merk, te
verbieden, de vergelikende reclame waarin
gebruik wordt gemaakr van dit teken, on-
mogelijk kan voidoen aan de in art. 3 bis lid 1

sub d Richtlijn 84/450/EG gencemde voor-

wazarde voor geoorloofdheid.
47. Bnerzijds is het immers zo dat wanneer

het merk overeenstemt met het teken en de -

waren of de diensten soortgelijk zijn, het
gevaar van verwartng de specifieke voor-

waarde voor de bescherming vormt. Art. 5 iid

1 sub b Richtlijn 89/104/EEG kar bijgevolg
slechts toepassing vinden indien er bij het
publiek verwarringsgevaar bestaat dooxdat de
merken gelijk zijn of overeensiemmen en de
aangeduide waren of diensten dezelfde of
soortgelijk zijn (artest van 6 oktober 2005,
‘Medmn C-120704, Jur. p. 1-8551; punten 24 en
28).
48. Anderziids blifkt uit ast. 3 bis lid 1 sub d
Richtlijn 84/450/EG dat vergelijkende recla-
me niet geootloofd is wanneer het gevaar
bestaat dat zij ertoe leidt dat de adverteerder

met een concuttent, of de merken, goederen

of diensten van de advetteerder met die van
een concurrent worden verward.

“ 49, Gelet op de overwegingen 13 tot en met
15 van Richdijn 97/55/EG, dient het begrip
‘verwarting’, dat zowel in art. 5 lid 1 sub b
Richtlijn 89/104/EEG als in ast. 3 bis Iid 1
sub d Richdijn 84/450/EG wordt gebruikt,
op dezelfde wijze te worden uitgelegd.

50. In. het geval dat een advertcerder in
vergelijkende reclame een teken gebruikt dat
gelijk is aan of overeenstemt met het merk van
cen concurrent, kan laatstgenoemde hetzij niet
aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat,

zodat hij niet gerechtigd is om het gebruik van

dit teken te doen verbieden op grond van art.
51id 1 sub bRichdijn 89/104/EEG, hetzij wel
aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat, en
*kan de adverteerder zich dus niet tegen een

-dergeﬁjk vethod verzetten op grond van art. 3-

bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG, aangezien de
bettokken reclame nier azn alle in deze
bepaling vermelde voorwaarden voidoet.

51. Dethalve-dient om te beginnen te worden

geantwoord dat art. 5 leden 1 en 2 Richdijn
89/104/EEG en art. 3 bis lid 1 Richtlijn 84/

" 450/EG, aldus moeten worden uitgelegd dat

de houder van een ingeschreven merk niet
getechtigd is te verbieden dat een derde in
vergelijkende reclame die voldoet aan alle in
art. .3 bis lid 1 Richtlijn 84/450/EG, ge-
noemde voorwaarden voor geootloofdheid,
gebruik magke van een teken dat gelijk is aan
of overeensternt met zijn merk.

Indien is voldaan aan alle in art. 5lid 1 sub b
Richtlijn 89/104/EEG gestelde vggrwaatden
om het gebruik van een teken dat gelijk is 2an
of overeenstemt met een ingeschreven metk,
te vetbieden, kan de vergelijkende reclame
waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd
teken, echter onmogelijk voldoen aan de in art.
3 bis Hd 1 sub d Richdin 84/450/EG
genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.

De eerste vraag, betreffende de
nitlegging van artikel 5 lid 1 Richtlijn
S8Y104/EEG

52. Vaststaat dat H3G in het hoofdgeding
geen gebruik heéft gemaakt van de bubbel-
merken zoals zij door 02 en O2 (UK) zijn
ingeschreven, maar van een met deze merken
overeenstemmend teken.

‘53, Art. 51id 1 sab a Richdijn 89/104/FEG is

echter uitsluitend van toepassing op gevallen
waarin een teken dat-gelifk is aan het merls,
wordt gebruikt voor dezelfde waren of
diensten als die waatvoor het merk is
ingeschreven.

54, Aangezien deze bepah.ng niet kan worden -
toegepast in het hoofdgeding, dient zij niet te
wotden uitgelepd.

55. Dethalve dient de eerste vraag aldus te
worden begtepen dat de verwijzende rechter
wenst te vernemen of art. 5 lid 1 sub b
Richtlijin 89/104/EEG aldus moet worden.
uitgelegd dat de houder van een ingeschreven
metk gerechtigd is te doen verbieden dar een
derde in vergelijkende reclame gebruik maakt -
van een met dit merk overeenstemmend teken
voor dezelide of - soortgelifke waren of
diensten als die waarvoor het merk is
ingeschrever, indien dit gebruik niet leidt tot
verwarringsgevaar bij het publiek.

56. Volgens vaste rechtspraak dient het Hof,
om té vermijden dat de aan de merkhouder
vetleende bescherming van lidstaat tot lidstaat
verschilt, een uniforme uitlegging te geven van
art. 5 lid 1 Richdijn 89/104/EEG en in het
bijzonder van het.daarin gehanteerde begrip
‘gebruik’ (arrest van 12 november 2002,
Arsenal  Football  Club, C-206/01, Jur p.

1-10273, punt 45; atrest Adam Opel, reeds

aangehaald, punt 17, en arrest vam 11
september 2007, ‘CiHine, C-17/06, Jar p.
17041, punt 15).

57. Zoals blijkt nit de rechtspraak van het Hof

(actest Arsenal Football Club, reeds aangehaald;

arrest van 16 november 2004, Anbeiser-Busch,

C-245/02, Jur. p. 1-10989, en arresten Medion,

reeds aangehaald, Adam Opel, teeds aange-

haald, en Céfine, reeds aangehaald), kan de
houder van cen ingeschreven merk het ge-
brufk door een derde van een teken dat gelijk
is aan of overeenstemt met zifn merk,

krachtens art. 5 lid 1 sub b Richdin 89/

104/EEG slechts verbieden, indien aan de

vier volgeride voorwaarden is voldaan:

— dit gebruik moet plaatsvinden in het
economisch verkeer;

— het moet geschieden zonder tocstemming
van de mezkhouder;

— het moet betcck.kmg hebben op dezelfde
of soortgelijle waren of diensten als die
waarvoor het merk is ingeschreven, en

— het moet afbreuk doen of kunnen doen
2an de wezenlijke functie van het merk,
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namelijk het waarborgen van de herkomst
van de waren of diensten aan de con-
sument, wegens het verwarringsgevaar bij
het publiek.
58, Wat meer in het hijzonder de vierde
voorwaarde betreft, kan art. 5 lid 1 sub b
Richtliin 89/104/EEG, zoals in punt 47 van
het ondethavige arrest in berinnering is
gebracht, slechts toepassing vinden indien er

bjj het publick verwartingsgevaar bestaar

doordat de merken geliik zijn of overeen-
stemmen, en de aangeduide waren of diensten
dezelfde of soortge]ijk zijn.

59. Verder is er volgens vaste rechtspraal
sprake van verwarringsgevaar in de zin van
-deze bepaling wanneer het publiek kan menen
dat de betrokken waten of diensten van
dezelfde ondermneming of, in voorkomend
geval, van economisch vetbondén onderne-
mingen afkomstig zijn (zie met name, arrest
van 22 juni 1999, Lipyd Schulfabrik Meyer,
C-342/97, Jur. p. 1-3819, punt 17, en arrest

Medion, reeds aangehaald, punt 26). Het'

gebruil van een teken dat gelijk is aan of
- overeenstemt met het merk en leidt tot
verwatringsgevaar bij het pub]iek,' doer af-
breuk of kan afbreuk doen zan de Wezenh]ke
functie van het merk.
60. Vaststaat dat H3G in het hoofdgediﬁg een
met de bubbelmerken overeenstemmend
“ teken heeft geBruikt in het kader van cen
handelsactivitei: waarmee economisch voor-
deel wordt nagestreefd, en niet in de particu-

liere sfeer. Bijgevolg is dit teken gebruikt in het .

economisch verkeer (zie; mutatis mutandis,
reeds aangehaald arrest Céline, punt 17)..

61. Vaststaat eveneens dat H3G dat teken
heef: gebruikt zonder toestemming van O2 en
G2 (UKD, houders van de bubbeimerken. |,
62. Het betreft bovendien een gebruik voor
dezelfde diensten als die waatvoor genoemde
" metken zijn ingeschreven. ,

63. Daarcntegen moet worden vastgesteld dat,
volgens de vaststellingen van de verwijzende
. rechter zelf, het gebruik dat H3G in de
omstreden reclame van met de bubbekmerken
- overeenstemmende beelden van bubbels heeft
gemaakt, niet heef: geleid tot verwarring bij de
consumenten. De omstreden reclame was, in
haar geheel beschowwd, immers niet mislei-
dend en suggereerde met name geen enkel
commetcieel verband tussen O2 en 02 UK)
enerzijds en H3G anderzijds.

64. Dienaangaande heeft de verwijzende rech-
tet, anders dan O2 en O2 (UK) betogen, in het
kader van zijn hecordeling of er sprake is van
verwartingsgevaar, ziln onderzoek terecht
beperkt tot de context waarn het met de
bubbelmerken overeenstemmende teken door
H3G is gebruikt.

65, Het gaat in art. 4 lid 1 sub b Richtlijn 89/
104/EEG, en art. 5 Iid 1 sub b Richdijn 89/

104/EEG uiteraard om hetzelfde vetrwar-
ringsgevaar (zie in die zin arrest van 22 juni
2000, Marca Mode, C—425/98 Jur. p. I486l

punten 25-28),

66. Art. 41id 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG
betreft evenwel de aanvraag tot inschrijving
van een merk. Wanneer een merk eenmaal is
ingeschreven, heeft de houdet-ervan het recht
om het naar eigen goeddunken te gebruiken,
zodat voor de beoordeling of de inschrijvings-
aanvraag onder de in deze bepaiing genoemde
weigetingsgrond valt, moet worden "onder-
zocht of er gevaar van verwarring met het
oudere merk van de opposant bestaat in alle
omstandigheden waasin het aangevrasgde
metk, indien het zou worden ingeschreven,
kan worden gebruikt

67. In het in art. 5 lid 1 sub b Richtijn 8%/
104/EEG bedoelde geval beroept de derde
die gebruik maakt van een teken dat gelijk is
aan of overeenstemt met een ingeschreven
merk, zich daarentegen niet op enig merkrecht
op dit teken, maar maakt hij er gericht gebruik
van. o déze omstandigheden dient het
onderzoek of de houder van het ingeschreven
merk het recht heeft om zich tegen dit

-specificke gebruik te verzetten, zich te be-

pesken tot dé omstandigheden waarin ge-
noemd gebruik plaatsvindt, zonder dat moét
worden nagegaan of een ander gebruik van
hetzelfde teken in andere’ omstandigheden
eveneens verwattingsgevaar zou opleveren.

68. Derhalve "is in het hoofdgeding niet

‘voldaan aan de vierde voorwaarde die moet

worden vervuld opdat de houder van een
ingeschreven merk gerechﬁgd is om te
verbieden dat een met zijn merk overeen-
stemmend teken wordt gebruikt voor dezelfde
of “soortgelifke waren of diensten als die
waarvoor genoemd merk is ingeschreven:

69. Op de eerste vrasg dient dus te worden
geantwoord dat art. 51id 1 sub b R.ichﬂijn 39/

+104/BEG aldus moet worden uitgelegd dat de
" houder van een ingeschreven merk niet

gerecht:igd is te doen verbieden dat een derde

in vergelikende reclame gebruik maakt van

een met dit merk overeenstemmend telen
voor dezelfde of soortgelijke waren of
diensten als “die waarvoor het merk is
ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot
verwarringsgevaar bij het publick, en dit
ongeacht of die vergelijkende reclame voldoet

aan alle in-art. 3 bis Richtlijn 84/450/BGY

genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid.

De tweede en de derde vraag, _
betreffende de witlegging van artikel 3
bis lid 1 Richilijn 84/450/FEFG _

70. Met zijn tweede en zijn derde vraag wenst
de verwijzende rechter te vernemen of art. 3
bis lid 1 Richdijn &4/450/EG aldus dient te
worden uitgelegd dat vergelijkende reclame

waazin de adverteerder gebruik maakt van het
metk van een concurrent of van een teken dat
hiermee overeenstemt, alleen geoorloofd is
wanneer dit gebruik noodzakelijk is om de
waren of diensten van de adverteerder met die-
van de concurrent te vetgelijken en, in
vootkomend geval, of het gebruik van een
met het merk van de concurrent overeen-
stemmend teken als noodzakelijk kan wotden
beschouwd. :

71. De verwijzende techter heeft evenwel
slechts om uitlegging van deze bepaling
verzocht voor het geval dat het Hof de eetste
prejudici€le vraag bevestigend zou beant-
woorder. ' :

72. Dethalve dlmen de tweede en de derde
prejudiciéle vraag niet te worden behandeld.

Kosten
73. Ten aanzien van de pardjen in het hoofd-
geding is de procedure als een aidear gerezen
incident te beschouwen, zodat de nationale
rechterlifke instantie over de kosten heeft te
beslissen. De door anderen wegens indiening
van hun opmerkingen bij het Hof gemaalkte
kosten . komen mniet voor vcrgoedmg in
sanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste ka.mer) verklaart -

voor recht: .

1. Art 5 leden 1 en 2 Eerste nchtll]n 89/
104/EEG) van de Raad van 21 december
1988 betreffende de aanpassing van het
metkenrecht der fidstaten, en art. 3 bis [id 1
Richtijn 84/450/EEG van de Raad van
10" seprember 1984 inzake misteidende
reclame en vergelijkende teclame, zoals
gewijzigd bij Richelijn 97/55/FEG van het
Buropees Patlement en de Raad van 6
oktober 1997, moeten aldus worden uit-
gelegd dat de houder vin een ingeschreven
merk nict gerechtigd is te verbieden dat een
derde in vergelijkende reclame die voldoet
aan alle in art. 3 bis lid 1 Ricktlijn 84/450/
EEG, genoemde voorwaardén voor ge-
ootloofdheid, gebruik maakt vas: een teken
dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn

" merk. :

Indien is voldaan aan alie inart. 51id 1 sub
b Richdiin 89/104/EEG gestelde voor-
waarden om het gebruik van een teken dat
gelijk is aan of overeenstemt met een
ingeschreven merk, te verbieden, kan de

‘vergelijkende reclame waatin  gebruik
wordt gemaakt van genoemd teken, echter
onmogelijk voldaen 2an de in art, 3 bis lid 1
sub d Richdijn 84/450/EEG, zoals ge-
wijzigd bij Richtlijn 97/55/EG, genoemde
voorwaarde voor gecotloofdheid,

2. Art. 5lid 1 sub b Richtlin 89/104/EEG
moet aldus worden uitgelegd dat de houder
van een ingeschreven merk niet gerechtigd
is te doen verbieden dat een derde in
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vergelijkende reclame gebruik maakt wvan
een met dit metk overcensternmend teken
voor dezclfde of soortgelijke waren of
diensten als die waarvoor het metk is
ingeschreven, indien dit gebriuik niet leidt
tot verwarringsgevaar bij het publick, en dit
oﬁgeacht_ of de vergelifkende teclame
voldoet aan alle in art, 3 bis Richtlijn 84/
450/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/,
55/BG, genoemde voorwaarden vood
. geoorioofdheid.

()
Noot

De feiten .
t. Het Britse telecombedtijff O2 heeft een
herkenbare reclamecampagne, bestaande uit

bellen in water tegen een blauwe achtergrond.
OZ heeft twee natiomale beeldmerken ge;
i‘ﬂeponeerd, een statisch beeld van bubbels,
voor telecommunicatediensten (zie afbeel-
ding, bew.). ' '

Het publiek associeert bubbels in het water in
het kader van telefonie met O2: Dir gegeven
berut H3G in haar vergelijkende reclame-
campagne in 2004, In een tv-commercial
" vergelijkt H3G de prijzen van O2 met die
van haat eigen product. Ze laat daarbij zwart-
witbeelden van béwegende bubbels zien om
Q2 aan te duiden. De vergelijking is “zuiver”.
tussen partijen geldt als vaststaand dat de
vergelijking niet misleidend is, vergelijkbare
- producten betceft en niet kleinerend is. Vast-
staand is ook dat de tv-commercial niet

suggereert dat er een commerciéle band

bestaat tussen O2 en haar concurrent H3G. -

-2, De Hight Court of Justice wijst de vorde- .

ring van.O2 op basis van merkinbreuk af; het
gebruik van de bubbelbeelden walt ondet ate. 5
id 1 sub b Richdijn 89/104/EEG, maar
omdat de vergelijking ‘zuiver s, in overeen-
stemming met att. 3 bis Richtlijn 84/104/
EEG, biedt dit aan H3G een verweermiddel.
The Court of Appeal (England and Wales)
heeft vervolgens vragen van uitleg gesteld aan

het Hof van Justide BEG: Kot gezegd (zle

overweging 28):

— Valt het gebruik in vergelijkende reclame
zonder dat sprake is van verwarrings-
gevaar onder merkgebruik van art. 5 lid 1
onder a of b Richdijn 89/104/EEG?

~ Hoe moet het noodzakelijkheidsvereiste
uit de Reclamerichtlijn worden geinter-
preteerd?

— Is het gebruik van een overcenstemmend
teken toegestaan? o

3. De advocaat-generaal heeft in zijn conclusie

van 31 januari 2008' geconcludeerd dat

gebruik van een (overeenstemmend) merk in
vergelijkende reclame uitputtend wordt ge-
regeld in de Reclamerichilijn en niet binnen de

werkingssfeer van-art. 5 1id 1 sub a of b

Richtlijn 89/104/EEG vale. De Reclameticht-

lijn moet niet aldus worden uitgelegd dat

gébruik van een gelijk of overeenstemmend
teken in vergelijkende reclame alleen is toege-
staan als dit gebruik noodzakelik is ter

aanduiding van de concurrent of zijn waren/

diensten. .

De rechtsvragen

4. Eindelijk wordt dus aan het Hof van Justitie
EG geviaagd een uitleg te geven over de
samenhang tussen de Mer]s:anrichtﬁjn2 en de
Reclamerichtlijn,” hetgeen destijds bij de vast-
stelling van de Reclamerichtlijn naar mijn

“mening onvoldoende is doordacht. Merlege-

bruik in het kader van vergelijkende reclame is
toegestaan, maat hoevet mag dat merkpebruik
gaan? Alleen een identick woordmerk (dit

wordt algemeen aangenomen, als zijnde de - -

essentie van de Reclamerichtlijn), of mag ook
een identiek beeldmerk worden gebruike? Is

. het toegestaan op het becldmerk te varigren?

Wanneer is sprake van het vermelde in art. 3
bis sub g Richdijn 84/104/EEG: (‘(...) geen
oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de
bekendbeid van een merk, handelsnaam of
andete onderscheidende kenmertken van een
concurrent (...). En ook de hamvraag die
dogmatische discussies oproept: is vergelj-
kende reclame merkgebruik ex art, 5 lid 1
onder a of b Richilijn 89/104/EEG, of is het
‘ander gebruik’ ex ast. 5 lid 5 Richtlijn 89/
104/BEG; zoals wij dat in de Benelux kennen
als ast. 220 lid 1 sub'd BVIE. _,

Vergelijikende reclame = gebruik voor
eigen producten ' .

5. Het Hof start met de kwalificatievraag, Het
gaat hier, aldus het Hof, om uitleg van zowel
art. 5 lid 1 Richtijn 89/104/EEG als van-azt.
3 bis Richtijn 84/104/EEG, en het onder-
linge verband daartussen. Art. 5 Id-1 en 2

" Richtlijn 89/104/EEG zier op gebruik van

een {overcensternriiend) teken voor door een
derde in de handel gebrachte waren/diensten,

onder verwizing naar de Opel/ Ante-uit-
spraak.* Anderzijds is het doe! van vergelij-
kende reclame om de waren/diensten van de
adverteerder zelf te promoten, doot de eigen
producten té onderscheiden van die van zijo
concurtent (onder verwijzing neat het Toshiba-
atrest”). Na deze opstap maakt het Hof cen
slimme tournure: het gebruik van een teken
dat gelitk is aan: (of overeenstemmend met) het
merk van de concurtent. in vergelifkende-
reclame komt neer op gebruik weor de waren/
diznisien van de adverieerder zeif (36). Bn dus is het
gebruik in de zin van art. 51id 1 en 2 Richtlijn
89/104/EEG. Een verbod op gebruik van het

(overeenstemmend) teken kan de merkhouder

in voorkomend geval dus baseren op.lid 1.

6. Met deze redenering is voorgoed exit de
visie' dat gebruik van andermans (beeldymerk
in vergelijkende reclame is te kwalificeren als
‘andet gebruik’ ex art. 5 lid 5 Richtlijn 89/
104/EEG. Daarmee wordt de Europese
cenheid bewaard; immers de Benelux heeft
een . uitzonderingspositic daat waar wij het
‘ander gebruik, zonder geldige reden, en
zodanig dat het tcken ongerechtvaardigd.
voordeel wordt getrokken uit of afbreuk
wordt gedaan aan het onderscheidend ver-
ﬁlogen of de reputatic van het merk wél .
hebben geregeld in Beneluxwetgeving, Het zat
et al 2an te komen na Opel/Anier. Maar nu is
het zeker. De Nederlandse vergelikende
reclametechtspraak moet op de schop: alle
keren dat de — onzuivere ~ vergelijking mede
werd beoordeeld op basis van art. 2.20 lid 1
sub d BVIE, ander gebruik.®

De verhouding tussen merkenrecht/
vergelijkende reclame

7. Nu de kwalificatievraag beantwootd is gaat
het Hof vervolgens de onderlinge verhouding
russen de Merkenrichtlijo en de Reclamericht-
lijn bespreken. Volgens de considerans uir de
Reclamerichtlijn is vergelijkende teclame een
stimulans om in het belang van de consument
de concutrentie te stimuleren. Vergelijkende
teclame is een gewettigd middel om de
consument over hun voordelen in te lichten.
En de Reclamerichtlijn heeft expliciet erkend
dat de noodzaak om vergelijkende reclame te
stimuleren meebrengt dat het door het merk
toegekende recht in zekete mate moet worden
beperkt (39). Die beperking van de gevolgen
van hét merk ter stimulering van vergelilkende
reclame lijkt niet alleen nodig bi; gcbmﬁi Vam,
het identicke merk van de concurrent, maar
ook als de adverteerder gebruik mazkt van een
overeensternmend feken (40). De toeﬁchﬁﬁg
op deze — bijna plompverloren — overweging
van het Hof volgt in de volgende alinea’s, en is
mijns inziens een logische: volgens vaste
rechtspraak kent vergelikende reclame een’
zeer ruime definitie (Tachiba, Pippig, De Lands-
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betr Emmanelf Viuve Clignat). Ook impliciete
- vergelijkende reclame s vergelijkende reclame,
zolang door de gemiddelde consument het
teken wordt opgevat als een verw:r]zmg naar de
concurrent,
8. Dan volgt de verzocnmgsconclusm over dit
onderdecl: de houder van een ingeschreven
etk is niet gerechtigd een derde het gebruik
te verbieden van een teken gelijk of overeen-
stemmend aa zijn merk in een vergelijkende
zeclame die' voldoet aan de eisen uit de
Reclamerichtlijn (45). '

Merkinbreuk = engeoorloofde
vergelijkende reclame =
verwarringsgevaar
9. Direct volgt de andere zijde van het verhaal
zodra aan alle vereisten is voldaan die gelden
voot cen merkinbreuk ex art. 5 lid 1 sub b
Richtlijn 89/104/EEG (het verbieden van het
gebruik van een {overeenstemmend) tcken)
dan kin per definitie nooit 2an alle eisen vit de
Reclamerichtlijn vermeld in art. 3bis Richtlijn
- 84/104/EEG zijn voldaan!
Dit puzzélstukje kan alleen worden opgelost
door na te gaan welk ctitetium zowel voor-
komt in de vereisten voor een merkinbreuk ex
art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/FEG, als in
het fijtie van vereisten voor een zulvere
vesgelijkende reclame ex art. 3 bis a-h Richdijn
84/104/EEG.” En dat aan beide zjiden
voorkomende vereiste is .. ‘verwartingsge-
vaatr’. Immers ‘gevaar voor verwarting’ is de
specifieke voorwaarde voor bescherming ex
art. 5 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG (47).
En in de Reclamerichtlijn is bepaald in are. 3
bis lid 1 sub d Richtlijn 84/104/EEG dat
vergelijkende reclame ongeootlfoofd is als het

gevaar bestaat dat de vergelijking ertoe leidt.

dat de adverteerder met een concurrent wordt
verward,” of dat de merken/goedeten/dien-
stea van de adverteerder met die van de
concurrent worden verward (48). Het begrip
verwarring moet in beide Richtlijnen op
eenzelfde wijze worden unitgelepd (49). Verwar-
ringsgevaar is dus de ctux en het is van tweeén
één: ofwel et is geen verwarringsgevaar bij een
vesgelijkende reclame. Dan is er geen merkin-
breuk. Ofwel er is wel verwartingsgevaar, en
dan s er per definide geen geootloofde

vergelijkende reclame (50).

10. Dus volgt de verklating voor techt (51),

kortweg:

— Een merkhouder kan niet op basis van
metkinbrevk optreden als sprake is van
een zuivere vergelijkende teclame.

 — Als voldaan is aan aile eisen van merkin-

breuk ex art. 5 lid 1 sub b Richdijn 89/

104/EEG kin de vergelijkende reclame

met het gebruik van het (overeenstem-
mend) feken onmogelijk voldoen aan de

eisen voor een zuivere vergelijkende

reclame vit de Reclamerichtlijn.
11. Tk ben van mening dat het Hof van Justitie
EG hier een prachtige dogmatische redenering
opzet. Het spaart de kool en de geit. Het enige
oveteenkomende clement tussen enerzijds de
merkenrechtelijke criteria en’ anderzijds de
vergelijkende reclame-eisen is het onderdeel
‘gevaar voor verwatsing’. Als daar sprake van
is, dan is er merkinbreuk en kan de merk-
houvder zijn ‘merkrechten inzetten, die veel
verder gaan dan de op basis van onrecht-
matige daad in te stellen actie ‘bij orznivere
vergelijkende reclame. Immers een volledige
kostenveroordeling en onder omstandigheden

.een pan-Buropees verbod 'zijn wezeniijke

extra mogelijkheden die het merkenrecht wél
biedt. : _
12. En dat gevaar voor verwarting zal zich
zelden voordoen, zo dunkt mij. Als er iets is
wat de vergelijkenide adverteerder nu juist wil,
dan is dat het zich onderscheiden van de
concurrent. De advertecrder wil dé zwakke ent
minder plezietige aspecten azn de kaak stellen,
zoals een veel e hogé ptjs of een slechte
kwaliteit of service. Op niet mis te verstane
wijze, zal hij aangeven dat het eigen-merl juist
alleslel voordelen biedt. Fen vergelijkende,
reclame is — normaal gesproken — nooit’
verwarringwekkend;-hoogstens mlsimdend of

klemerend

Onzuivere vergelifking =
merkinbreul

13. Dit brengt direct de volgende vraag naar
voren:
misleidende, vergelijking, levert dat merkin-
breuk op? Gelukkig heeft het Hof ook deze —

_door de verwijzende techter. niet met zoveel

woorder: gestelde — vraag beantwoord: neen.
Vergelijkende reclame die niet aan de aan de
vergelifking te stellen cisen voldoet kan alleen
worden aangepakt op basis van de Reclame-

tichtlijn en dus bij ons de Wet misleidende

reclame., Een misleidende  prijsvergelijking
vormt niet om die reden tevens een merkin-
breuk. En ook dit oordeel heeft direct effect
op de Nederlandse rechtspraak, die in al ziin
veelzijdigheid ook. deze variaﬁt nogal eens
hanteerde,

4. De jutidische redeting die het Hof geeft
om tot dit antwoord te komen is al evenzeer
een kunststukje (56-69).

15. In de tv-commetcial heeft H3G het met

het merk overeenstemmende  bubbelteken

gebruikt in het economisch verkeer, zonder
toestemming van’ de merkhouder en voor
soortgelijke (telefonie)diensten. Echrer, de
verwijzende rechter heeft vastgesteld dat her
gebruikk NIET heeft geleid tot verwarring bij
de consumenten. De reclame was niet mis-
leidend en suggereerde geen enkel commesci-

een onzuivere, want bijvoorbeeld

cel verband tussen O2 eperzijds en H3G
anderzijds (63). Hoe moet de verwarring
worden beoordeeld? Is louter de E:ontext_ van
het gebruik in de vergelijkende reclame van
belang, of moet onderzocht worden of in alle
omstandigheden waarin het merk zou kunnen
worden gebruikt, gevaar voor verwarring zou
kunnen bestaan? Het Hof bespreekt het
verschil tussen de situatie bij aanvraag van
een merk voor inschrijving, waarhij de toets
aan het verwarringsgevaar een tuime is (art, 4
lid 1 sub b Richtlijn), en de toets bij merkin-
breuk ex art, 5 lid T sub b Richtlijn 89/104/
EEG, zoals hier aan de orde. In dat laatste

geval gaat het om gericht gebruik door de _

derde. De rechter moet zich beperken tot
becordeling van de omstandigheden waarin
dit specifieke gebruik plaatsvindt, zonder dat
moet worden nagegazan of een ander gebruik
van hetzelfde teken in andere omstandigheden
‘eveneens verwarringsgevaar zou opleveren,

16. Varwit ‘deze redenering dat bij merkin-
breuk in vergelijkende reclame de specifieke
context van het verwarringsgevaar van belang
is, en ‘niet alletlei andere omstandigheden;,
komt het Hof tot de conclusie dat att. 5 [id 1
sub b Richtlijn' 89/104/EEG aldus most

‘worden uitgelegd dat de houder van een

ingeschreven metk niet het gebruik van cen

-overeenstemmend teken voor soortgelijke

waren/diensten’ in vergcljjkende'rcclame kan
verbieden als er-geen verwatringsgevaar is, it
ongeach? of de vergelikende reclamse voldoot aan alle in
art. 3 bis Roclamerichilijn genoemde voorwaarden
{69). Dit is belangrijk nieuws. Schending van
een of meer van de overige Reclamerichtliin
vereistén {0 misleiding, niet dezelfde dien-
sten, denigrerend, oneetlijk voordeel opleve-
ren ten aanzien van de bekendheid van het
merk) is géén reden om merkinbreuk 2an te
nemen. Een onzuivere vergeh]kende teclame
kan niet op basis van het merkrecht worden
aangepakt (met uitzondering van -de ‘situatie
dat de reclame onzuiver is omdat verwarring
wordt verdorzaakt (sub d art. 3bis Richtlijn
84/104/EEG). Diegenen die verkondigden
dat een misleidende reclame ook een merkin-
breuk vormt moeten hun mening herzien, en
de rechtspraak zal het Hof moeten gaan

vo]_gcn,

. Oneerlijk voordeel ten gevolge van
‘bekendheid merk?

17. Het andere vereiste dat (nagenoeg) iden-

tiek in- beide Richtlijnen voorkomt is namumrlik

sub h van de Reclamerichtlijn: het verbod dat
de vergelijkende reclame oneerlijk vootdeel
oplevert ten gevolge van de bekendheid van
een metk, handelsnaam of andere onderschei-
dende kenmerken van een concurrent (...).
Deze formulering heeft vrijwel alles weg van

art. 5 sub 5 Richtlijn 89/104/EEG, de door
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de wetgever gegeven mogelik aan lidstaten
een verbod tot ‘ander gebrmk’ te regelen. Fn
juist in deze vrijheid zit het probleem. Veel
Buropese landen hebben die mogelijkheid niet
benut. De logische. consequentie van het feit
dat het Hof het merkgebruik in vergelijkende
reclame nu heeft geschaard onder gebruik ex
att. 1 sub b Richdlijn 89/104/EEG is dat de
invuiling van het ‘onecetliji voordeel opleves

F

rer’ door de bekendheid van het merk (of %

handelspaam, of ander onderscheidend ken-
merk) nu voortaan uitsluitend op basis van de
invalling van de onrechtmadgheidscritetia kan
geschieden. Dit volgt ook uit de verklasing
voor recht onder 2 dat de metkhouder niet op
basis van zijn merkrecht kan optreden als geen
sprake is van verwarring, dit ongeacht of de
vergelijkende reclame voldoet aan alle in art, 3
bis Richtlin 84/104/EEG genoemde voot-
waatden van geooroofdheid. Het lijket “erop
dat sub h Reclamerichtliin nu dus niet meer
cen merkentechiefike inhoud heeft. Het drzait
vanuit de merkenrechtelijke optick uitsluitend
om verwarringsgevaar. Alle andere, op het
eetste gezicht zo merkearechtelijk geforma-
leerde, vereisten zijn niet terzake dienende,
althans voos de merkenrechtelijke grondslag,
18. Het wordt natuurlijk interessant welke
situaties onder sub h Reclamerichtlijn zuflen
worden gebracht; gaan de rechters de ‘2.20
sub d BVIE ctitetia’ zoals uitgewerkt in de
Benelux metkenrechtspraak ovethevelen naar
de onrechtmatige daad/vergelijkende reciame-
grondslag? We zullen zien.

Identieke merken voor identieke
waren/diensten?

19. De verwijzende rechter vroeg of het

merkgebruik in vergelijkende reclame te
scharen valt onder gebruik ex att. 5 #d 4 of b
Richdijn 89/104/EEG. Hat hof beantwoordt
de vraag voor sub b: gebruk van een
soortgelijk teken in de vergelijkende reclame.

Omdat de sub a situatie {een aan het merk

identiek feken) zich niet voordoet in de O2-
case wil het Hof die vraag - jammet genoeg —
niet beantwoorden. Toch is het antwoord
miifis inziens uit de uitspraak te herleiden.
Immers steeds spreekt het Hof over “de
houder van een ingeschreven merk die niet
gerechtigd is te verbieden dat een derde in
vergelijkende reclame die voldoet aan de in alle
in art. 3 bis Richtijjn 84/104/EEG genoemde
voorwaarden, gebruik maakt van een teken
dat gelifk is azn of overeenstemt met zijn merk’.
Dat houdt ook in de sub a situade gelijk merk
voor dezelfde waren/diensten. De Reclame-
richtlijn heeft steeds bedoeld gebruik van een
identick merk mogelijk te maken. Het ligt voor

de hand dat ook in de sub a bedoeide situate.

van eenidentiel merk voot identicke waren de

Rcdamerichdijn voorgaat. Dat is slechts

anders als sprake is van verwarring; ook als
zich een ‘sub 2’ sitwatde zou voordoen.
Mogelijk is dit alles vooral een dogmatische

discussicz ook bij een sub a situatic van-

vergelijking met een identek merk/identiek
product kan de merkhouder zich steeds mede
op sub b Merkentichtlijn beroepen. De in 02
genoem&e redenerting blijft opgaan: uitsivitend

in geval van verwatringsgevaat kan het merle-

recht de helpende hand bieden. Alle andere
Reclamerichtlijnvereisten moeten op basis van

" het reclamerecht worden aangepakt. Het

merkenrecht speeit daar geen rol.

Bekend merl?

20. Rest nog de vrasg over gebruik van een

bekend merk in een vergelijkende reclame.

Dat speelt een rol bij niet-soortgelijke waren,

maar dan is de vergelijkende reclame volgens
het reclamerecht ontoelaatbaar. Sub ¢ vindt
ook toepassing bij soorigelijke waren. Wat is
hier het in beide richtlijnen overkoepelende
criterfumr Niet verwartingsgevaar, dat speelt
niet' bij de sub ¢ sitwatie. Maar wel: het

_ ongerechtvaardigd voordeel irekken uit de

bekendheid van het merk {(sub h Reclame-

_richiliin/sub ¢ Merkenrichtlijn). Echtef, sub ¢

is een optionele bepaling die niet voor alle
lidstaten geidt, met alle hiethoven al gencemde
nadelen en beperkingen. Het wordt afiwachten

" hoe het Hof zich te zijner tijd it deze kwestie

Jp—

- zal redden.

21. De O2-zaak heeft met zijn bubbelmerken
cindelijk de benodigde zuurstof gegeven aan
de verstikkende onzekerheid over de onder-
linge samenhang van de beide Richdijnen. Het
werd tijd.
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Nt 57 _ .
HOF VAN JUSTITIE EG
8 november 2007

{(Mrs. CWA., Timmermans, L. Bay Larsen, K.

Schiemann, P, Kuris, J.-C. Boaichot)
(m.nt. Q. Swens) :

(Gintec/Verband Sozialer Wettbe-

werb)

Uitlg san art. 87 lid 3 Richljn 2001/83/ G, on
art. 90 sub j Richiljn 2001/83/EG. Een

verwijzing naar de verbetering vaw het welziin van

de persoon Rwvalificeort niet als ‘genesenierklaring’ in
de zin van art. 90 sub j van de Richeliin 2001783/
EG wanneer et therapentisch - vermogen  van bet
Gengesmitddel om een bepaalde wjekie fe geneen mier
gonoemd wordt. Art. 87 kid 3 Richelgn 2001/83/
EG, art. 88 Iid 6 Richtlin 2001/ 83/EG en art.
96 kd 1 Richtlign 2001/83/EG verbieden reclame
voor een géﬂeemi&!e! in de vormr van esm op het (
interner aangeRondigde loteri, voor zover dese veclame
bet srrationele gebruike van dit geneesmiddel bevordert
en fof gevolg heeft dat it rechistreeks aan bet publick
wordt verstrekt en dat grafis moutters worden

" verschaft.

Gintze International Inport-Export GmibH,
tegen '
Varband Sozialer Wetthewerb ¢l

Arrest

1. Het verzoek om een prejudiciéle beslissing

betreft de uitlegging van Richtlin 2001/83/

EG van het Evropees Parlement en de Raad

van 6 november 2001 tot vaststelling van een

communautair wetboek- betreffende genees-.
middelen voor menselijk gebruik (PBL 311, p.

67}, zoals gewijzigd bij Richdijn 2004/27/EG

van het Europees Parlement en de Raad van

31 maart 2004 (PB L 136, p. 34; hierna:

‘Richdiin 2001/83/EG"), alsook van Richtlijn
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