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Benelux Gerechtshof, 19 december 1997, Beaphar v 
Nederma 

 

 
 
MERKENRECHT 
 
Verval art 5(4) (oud) BMW wegens verlies onder-
scheidend vermogen geldt alleen voor woordmerken 
• Overwegende dat uit een en ander volgt dat de 
onder 2 (a) gestelde vraag aldus moet worden be-
antwoord dat artikel 5, aanhef en onder 4 (oud) 
BMW uitsluitend betrekking heeft op woordmer-
ken, 
Overwegende dat zowel de tekst van artikel 5 (oud) als 
geheel die erop wijst dat deze bepaling limitatief de ge-
vallen opsomt waarin het recht op een merk vervalt, als 
de geschiedenis en bewoordingen van, alsmede de toe-
lichting op het in dit artikel onder 4 bepaalde sterke 
steun geven aan de opvatting dat het onder 4 bepaalde 
uitsluitend ziet op het daarin geregelde specifieke geval 
dat het onderscheidend vermogen van een woordmerk 
geheel verloren is gegaan doordat het in het normale 
taalgebruik de gebruikelijke aanduiding voor de desbe-
treffende waar of dienst is geworden en niet gezegd kan 
worden dat dit teloorgaan op geen enkele wijze aan de 
merkhouder kan worden toegerekend; 
dat weliswaar aan deze opvatting het bezwaar kleeft dat 
daarin ligt besloten dat in alle andere gevallen waarin 
het desbetreffende teken elk onderscheidend vermogen 
heeft verloren, niettemin het recht op het merk blijft 
bestaan, terwijl dit resultaat niet valt te rijmen met het 
uitgangspunt van de wet dat een teken alleen dan een 
merkrecht kan opleveren indien het onderscheidend 
vermogen heeft, maar dat dit bezwaar in het licht van 
hetgeen hierna onder 22 en 23 zal worden overwogen 
tegenover de onder 16 samengevatte argumenten on-
voldoende zwaar weegt om een andere opvatting te 
aanvaarden; 
18. Overwegende dat uit een en ander volgt dat de on-
der 2 (a) gestelde vraag aldus moet worden beantwoord 
dat artikel 5, aanhef en onder 4 (oud) BMW uitsluitend 
betrekking heeft op woordmerken,  
 
Geen gebruiksverbod op grond van vormmerk dat 
onderscheidend vermogen geheel verloren heeft 
• indien het onderscheidend vermogen waarover 
een vormmerk ten tijde van zijn deponering be-
schikte ten tijde van het door de merkhouder als 
inbreuk op zijn vormmerk gewraakte gebruik van 
zijn merk reeds geheel verloren is gegaan, de merk-
houder zich niet op grond van zijn merkrecht tegen 
dat gebruik kan verzetten; 
21. Overwegende dat in de hiervoor bedoelde marktsi-
tuatie het vormmerk niet (meer) kan dienen om de waar 
van de onderneming te onderscheiden, hetgeen bete-
kent dat dit merk zijn onderscheidend vermogen geheel 
heeft verloren; (…) Overwegende dat daarbij - anders 
dan in het uitzonderlijke geval dat het onderscheidend 
vermogen eerst na de aanvang van de inbreukprocedure 

geheel of ten dele verloren is gegaan (zie het arrest van 
het Hof van 13 december 1994 in de zaak A 93/3, Ju-
risprudentie 1994, deel 15, p. 56 e.v.) - niet van belang 
is of het verlies van onderscheidend vermogen waarvan 
ten tijde van het aangevochten gebruik van het merk 
sprake is, geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toe-
doen of nalaten van de merkhouder; 
 
Vindplaatsen:  
 
Benelux Gerechtshof, 19 december 1997  
(S.K. Martens, P. Kayser, F.H.J. Mijnssen, R. Gretsch, 
J. Jentgen, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, 
M. Lahousse, I. Verougstraete en Charlier) 
Arrest van 19 december 1997 
in de zaak A 96/2 
Inzake : 
BEAPHAR 
tegen 
NEDERMA 
Procestaal : Nederlands 
HET BENELUX-GERECHTSHOF 
in de zaak A 96/2 
1. Gelet op het op 29 maart 1996 door de Hoge Raad 
der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 
15.889 van de besloten vennootschap BEAPHAR B.V., 
gevestigd te Raalte (Beaphar), en de besloten vennoot-
schap NEDERLANDSE DERMOLIN 
MAATSCHAPPIJ NEDERMA B.V., gevestigd te Nij-
megen (Nederma), waarbij overeenkomstig artikel 6 
van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut 
van een Benelux-Gerechtshof (het Verdrag) aan dit Hof 
vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op 
de merken (BMW) worden gesteld; 
TEN AANZIEN VAN DE FEITEN : 
2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de 
door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als 
volgt heeft omschreven : 
(i) Beaphar produceert zogenoemde aanvullende dier-
voeding, waaronder sedert 1985 hartvormige 
gisttabletten voor huisdieren. Op 22 oktober 1985 heeft 
zij het vormmerk “hart” bij het Benelux-Merkenbureau 
gedeponeerd voor waren in de klasse 31 (voedingsmid-
delen voor dieren met name gistsnoepjes voor honden 
en katten). 
(ii) Beaphar verkoopt de door haar geproduceerde hart-
vormige gisttabletten onder eigen woord- en 
beeldmerken - “harten 2 (of 3) snoepjes” - aan dieren-
winkels; haar marktaandeel bedraagt volgens eigen 
stellingen meer dan 50 %. Tevens worden door Beap-
har geproduceerde hartvormige tabletten met 
toestemming van Beaphar (merklicentie) onder de aan-
duidingen “Fapro” (ten processe ook wel genoemd 
“Fabro”) en “Friskies” in supermarkten verkocht en 
onder de aanduiding “Hema Kat” in de warenhuizen 
van Hema, zonder dat op of in de verpakking op eni-
gerlei wijze wordt verwezen naar Beaphar. 
(iii) Nederma houdt zich eveneens bezig met het pro-
duceren en verhandelen van diervoeding. Zij fabriceert 
onder meer hartvormige gisttabletten voor katten, wel-
ke in Duitsland door een Duitse onderneming onder de 
naam “Herzis” op de markt worden gebracht. 
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(iv) Beaphar heeft, naar zij stelt, haar concurrenten die 
niet van háár afkomstige hartvormige gisttabletten op 
de Nederlandse markt brengen, in rechte aangesproken. 
Deze procedures hebben, aldus Beaphar, geleid ofwel 
tot beëindiging van het door haar gewraakte gebruik 
van de hartvorm ofwel tot een schikking waarbij partij-
en elkaar over en weer een merklicentie hebben 
verleend. 
3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen 
van uitleg van de BMW heeft gesteld : 
1 (a) Wanneer in het kader van de vraag of sprake is 
van inbreuk op een vormmerk, de beschermingsomvang 
van dat merk moet worden bepaald aan de hand van 
zijn onderscheidend vermogen, en zich de situatie 
voordoet dat de houder van dat vormmerk de door hem 
in die vorm geproduceerde waren onder eigen woord- 
en beeldmerk in het verkeer brengt en daarnáást ande-
re marktdeelnemers heeft toegestaan om van hen [het 
Hof begrijpt : hem]  afkomstige soortgelijke waren met 
gebruikmaking van dezelfde vorm in het verkeer te 
brengen, doch met andere benaming(en) en/of met een 
eigen woord- en/of beeldmerk en met vermelding van 
hun eigen onderneming, moet dan worden aangenomen 
dat dat vormmerk aan onderscheidend vermogen heeft 
ingeboet of dat dit onderscheidend vermogen verloren 
is gegaan op de grond dat die vorm het publiek niet - 
meer - in staat stelt de waar als afkomstig van de on-
derneming van de merkhouder, althans als afkomstig 
van één bepaalde onderneming te herkennen ? 
1 (b) Moet, indien vraag 1 (a) bevestigend dient te 
worden beantwoord, in een situatie als in die vraag 
omschreven worden aangenomen dat dat verlies aan 
onderscheidend vermogen valt toe te rekenen aan het 
toedoen of nalaten van de houder van het merk en dat, 
zo het verlies aan onderscheidend vermogen van vol-
doende betekenis is, de houder van het merk zijn 
concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn recht 
kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken ? 
Maakt het daarbij verschil of de merkhouder concur-
renten die zonder zijn toestemming soortgelijke waren 
met gebruikmaking van dezelfde vorm in het verkeer 
brengen, in rechte aanspreekt ? 
1 (c) Moet, bij bevestigde beantwoording van de voor-
afgaande vragen, worden aangenomen dat het verlies 
van onderscheidend vermogen van het vormmerk van 
zodanige betekenis is, dat de houder van het merk zijn 
concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn recht 
kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken, ook 
wanneer een belangrijk deel van het publiek de door de 
merkhouder geproduceerde en onder eigen woord- en 
beeldmerk in het verkeer gebrachte waren wel zal her-
kennen als afkomstig van de onderneming van de 
merkhouder althans als afkomstig van één bepaalde 
onderneming, waarbij opmerking verdient dat, naar 
Beaphar heeft gesteld, haar aandeel in de markt van 
hartvormige gisttabletten meer dan 50 % bedraagt ? 
2 (a) Heeft art. 5, aanhef en onder 4, BMW uitsluitend 
betrekking op woordmerken, of ook op vormmerken ? 
2 (b) Is voor verval van het recht van merk als bedoeld 
in art. 5, aanhef en onder 4, BMW vereist dat het be-
trokken teken de (meest) gebruikelijke aanduiding van 
de waar is geworden, of is voldoende dat het teken 

enigszins gebruikelijk, althans gebruikelijk is gewor-
den, zonder dat daaraan in de weg behoeft te staan dat 
het product óók (in belangrijke mate) met andere te-
kens (in dit geval : in andere vormen) op de markt 
wordt gebracht ? 
TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET 
GEDING : 
4. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, 
vijfde lid, van het Verdrag een door de Griffier voor 
conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge 
Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van 
België, Nederland en Luxemburg; 
5. Overwegende dat mr Ch. Gielen en mr R.E. Ebbink, 
advocaten te Amsterdam, namens partij Beaphar een 
memorie en een nadere memorie hebben ingediend; 
6. dat mr D.W.F. Verkade, advocaat te Amsterdam, en 
mr L. De Gryse, advocaat te Brussel, namens partij Ne-
derma een memorie en een memorie van antwoord 
hebben ingediend; 
7. dat ter zitting van het Hof van 16 december 1996 te 
‘s-Gravenhage het standpunt van Beaphar is toegelicht 
door mr Ch. Gielen en mr E.S. van der Vlist, advocaten 
te Amsterdam, die een pleitnota hebben ingediend, en 
het standpunt van Nederma is toegelicht door mr 
D.W.F. Verkade, die eveneens een pleitnota heeft inge-
diend; 
8. Overwegende dat de Plaatsvervangend Advocaat-
Generaal M.R. Mok op 6 mei 1997 schriftelijk con-
clusie heeft genomen; 
9. Overwegende dat partijen hebben laten weten ermee 
in te stemmen dat het Hof de zaak zal berechten in de 
samenstelling zoals deze op het ogenblik van de be-
raadslaging zal zijn; 
TEN AANZIEN VAN HET RECHT : 
met betrekking tot alle vragen : 
10. Overwegende dat niet blijkt dat in het debat voor de 
Hoge Raad ter sprake is geweest of het geschil van par-
tijen, nu daarin arrest zou worden gewezen ná het op 1 
januari 1996 in werking treden van het Protocol van 2 
december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige 
Beneluxwet op de merken, zou moeten worden beslist 
met toepassing van de BMW zoals deze door dit proto-
col is gewijzigd (de nieuwe BMW), dan wel met 
toepassing van de BMW zoals deze voordien gold (de 
oude BMW); 
11. dat evenmin blijkt dat toen, of in een eerder stadium 
van het geding is gedebatteerd over de vraag of bij toe-
passing van de oude BMW deze al dan niet zou moeten 
worden uitgelegd overeenkomstig de Eerste richtlijn 
van de Raad van de EG van 21 december 1988 betref-
fende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-
Staten; 
12. dat tegen deze achtergrond en mede in aanmerking 
genomen dat de Hoge Raad zich, anders dan in eerdere 
gevallen, terzake niet heeft uitgelaten, moet worden 
aangenomen dat de Hoge Raad uitleg verlangt van de 
oude BMW, zonder dat daarbij de richtlijn wordt be-
trokken; 
13. Overwegende dat Nederma evenwel voor het Hof 
heeft doen betogen dat dit geding behoort te worden 
beslist met toepassing van de nieuwe BMW, die richt-
lijn-conform moet worden uitgelegd, althans met 
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toepassing van de oude BMW, maar richtlijn-conform 
uitgelegd, aan welk betoog Nederma vooreerst de slot-
som heeft verbonden dat de vragen van de Hoge Raad 
moeten worden betrokken op de nieuwe BMW, althans 
op de oude BMW, maar richtlijn-conform uitgelegd, en 
vervolgens dat het Hof deze vragen niet zou moeten 
beantwoorden dan nadat het op zijn beurt prejudiciële 
vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen (HvJEG) heeft gesteld en deze zijn 
beantwoord, dan wel dat het Hof beantwoording van de 
vragen van de Hoge Raad zou moeten aanhouden totdat 
door een uitspraak van het HvJEG zekerheid is verkre-
gen terzake van zijn bevoegdheid tot het stellen van 
prejudiciële vragen; 
14. Overwegende dat in het midden kan blijven of bij 
een gang van zaken als hiervoor omschreven de preju-
diciële procedure voor het Hof ruimte biedt voor het 
voor het eerst opwerpen van stellingen als kort weerge-
geven onder 13, omdat de stellingen van Nederma 
miskennen : 
- (1°) dat de vragen van de Hoge Raad uitsluitend be-
trekking hebben op een tweetal geschilpunten die het 
debat ook in de feitelijke instanties van meet af aan 
hebben beheerst, te weten of ten tijde van het instellen 
van de vordering in conventie - 7 april 1992 - op grond 
van de toenmalige feitelijke omstandigheden het door 
Beaphar uit hoofde van het depot van 22 oktober 1985 
verkregen recht op het vormmerk “hart” was vervallen, 
dan wel of het onderscheidend vermogen waarover dit 
merk ten tijde van zijn deponering beschikte, in zoda-
nige mate verloren was gegaan dat Beaphar zich toen 
op grond van dit merk niet (meer) vermocht te verzet-
ten tegen gebruik van de hartvorm voor gisttabletten 
dat leidt tot het in de handel brengen van hartvormige 
gisttabletten onder een eigen benaming en met vermel-
ding van een andere leverancier dan Beaphar; en 
- (2°) dat deze geschilpunten naar hun aard enkel be-
slist konden en - gezien het rechtszekerheidsbeginsel - 
enkel beslist kunnen worden met toepassing van het ten 
tijde van het instellen van de vordering in conventie 
geldende recht, te weten de oude BMW die toen nog 
niet richtlijn-conform behoefde te worden uitgelegd; 
met betrekking tot de onder 2 gestelde vragen : 
15. Overwegende dat het Hof eerst de door de Hoge 
Raad onder 2 geformuleerde vragen van uitleg van arti-
kel 5, aanhef en onder 4, (oud) BMW onder ogen zal 
zien omdat deze van de verste strekking zijn; 
16. Overwegende dat zowel de tekst van artikel 5 (oud) 
als geheel die erop wijst dat deze bepaling limitatief de 
gevallen opsomt waarin het recht op een merk vervalt, 
als de geschiedenis en bewoordingen van, alsmede de 
toelichting op het in dit artikel onder 4 bepaalde sterke 
steun geven aan de opvatting dat het onder 4 bepaalde 
uitsluitend ziet op het daarin geregelde specifieke geval 
dat het onderscheidend vermogen van een woordmerk 
geheel verloren is gegaan doordat het in het normale 
taalgebruik de gebruikelijke aanduiding voor de desbe-
treffende waar of dienst is geworden en niet gezegd kan 
worden dat dit teloorgaan op geen enkele wijze aan de 
merkhouder kan worden toegerekend; 
17. dat weliswaar aan deze opvatting het bezwaar kleeft 
dat daarin ligt besloten dat in alle andere gevallen 

waarin het desbetreffende teken elk onderscheidend 
vermogen heeft verloren, niettemin het recht op het 
merk blijft bestaan, terwijl dit resultaat niet valt te rij-
men met het uitgangspunt van de wet dat een teken 
alleen dan een merkrecht kan opleveren indien het on-
derscheidend vermogen heeft, maar dat dit bezwaar in 
het licht van hetgeen hierna onder 22 en 23 zal worden 
overwogen tegenover de onder 16 samengevatte argu-
menten onvoldoende zwaar weegt om een andere 
opvatting te aanvaarden; 
18. Overwegende dat uit een en ander volgt dat de on-
der 2 (a) gestelde vraag aldus moet worden beantwoord 
dat artikel 5, aanhef en onder 4 (oud) BMW uitsluitend 
betrekking heeft op woordmerken, zodat de onder 2 (b) 
gestelde vraag geen behandeling behoeft; met betrek-
king tot de onder 1 gestelde vragen : 
19. Overwegende dat bij de beantwoording van de door 
de Hoge Raad onder 1 gestelde vragen moet worden 
vooropgesteld dat, naar vaste rechtspraak van het Hof,  
- een merk is een teken dat kan dienen om de waren of 
diensten van een onderneming te onderscheiden, dat 
wil zeggen dat het geschikt is die waren of diensten van 
soortgelijke waren of diensten te onderscheiden en hun 
herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te 
demonstreren; 
- het onderscheidend vermogen van een merk niet een 
constante grootheid is, maar een veranderlijke, die on-
der meer van belang is in het kader van de - hier aan de 
orde zijnde - vraag welke beschermingsomvang aan het 
desbetreffende merk moet worden toegekend; 
- het in vorenbedoeld kader aankomt op de opvattingen 
van het daarvoor in aanmerking komend publiek niet 
ten tijde waarop het recht op het desbetreffende merk 
ontstond, maar ten tijde van het als inbreuk makend 
gewraakte gebruik van het merk of een overeenstem-
mend teken; 
20. Overwegende dat het Hof bij de beantwoording van 
de onder 1 geformuleerde vragen ervan uitgaat dat deze 
betrekking hebben op een ten tijde van het door de 
merkhouder als inbreuk op zijn vormmerk gewraakte 
gebruik bestaande marktsituatie, waarin het publiek 
niet (meer) in staat is de desbetreffende waar op grond 
van de hartvorm als afkomstig van één bepaalde onder-
neming te herkennen, welke situatie is ontstaan doordat 
de in die vorm geproduceerde waar door de merkhou-
der en door andere marktdeelnemers in het verkeer is 
gebracht met gebruikmaking van uiteenlopende bena-
mingen en verschillende woord- en/of beeldmerken; 
21. Overwegende dat in de hiervoor bedoelde marktsi-
tuatie het vormmerk niet (meer) kan dienen om de waar 
van de onderneming te onderscheiden, hetgeen bete-
kent dat dit merk zijn onderscheidend vermogen geheel 
heeft verloren; 
22. Overwegende dat, indien het onderscheidend ver-
mogen waarover een vormmerk ten tijde van zijn 
deponering beschikte ten tijde van het door de merk-
houder als inbreuk op zijn vormmerk gewraakte 
gebruik van zijn merk reeds geheel verloren is gegaan, 
de merkhouder zich niet op grond van zijn merkrecht 
tegen dat gebruik kan verzetten; 
23. Overwegende dat daarbij - anders dan in het uit-
zonderlijke geval dat het onderscheidend vermogen 
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eerst na de aanvang van de inbreukprocedure geheel of 
ten dele verloren is gegaan (zie het arrest van het Hof 
van 13 december 1994 in de zaak A 93/3, Jurispruden-
tie 1994, deel 15, p. 56 e.v.) - niet van belang is of het 
verlies van onderscheidend vermogen waarvan ten tijde 
van het aangevochten gebruik van het merk sprake is, 
geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of 
nalaten van de merkhouder; 
24. Overwegende dat evenmin ter zake doet de in de 
eerste vraag onder c genoemde omstandigheid dat een 
belangrijk deel van het publiek de door de merkhouder 
in de als merk gedeponeerde vorm geproduceerde en 
onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer ge-
brachte waar wel zal herkennen als afkomstig van één 
bepaalde onderneming, nu deze omstandigheid onverlet 
laat dat het vormmerk zelf onderscheidend vermogen 
mist; 
25. Overwegende dat uit het hiervoor overwogene volgt 
dat de onder 1 geformuleerde vragen geen verdere be-
handeling behoeven; 
TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN : 
26. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het 
Verdrag de kosten moet vaststellen welke op de behan-
deling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten 
omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, 
voorzover dit in overeenstemming is met de wetgeving 
van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; 
27. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris 
van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke 
aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening wor-
den gebracht; 
28. dat gelet op het vorenstaande de kosten van de be-
handeling voor het Hof gevallen moeten worden 
bepaald op f. 4.000,- voor elk van de partijen; 
29. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Ad-
vocaat-Generaal M.R. Mok; 
30. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der 
Nederlanden bij arrest van 29 maart 1996 gestelde vra-
gen; 
VERKLAART VOOR RECHT : 
ten aanzien van de onder 2 gestelde vragen : 
31. Het bepaalde in artikel 5, aanhef en onder 4, (oud) 
BMW heeft uitsluitend betrekking op woordmerken; 
ten aanzien van de onder 1 gestelde vragen : 
32. In de in de vraag onder 1(a) omschreven situatie 
waarin de als merk gedeponeerde vorm van de waar het 
publiek niet (meer) in staat stelt die waar als afkomstig 
van de merkhouder, althans als afkomstig van één be-
paalde onderneming te herkennen met als gevolg dat 
het vormmerk onderscheidend vermogen mist, kan de 
merkhouder zich niet met een beroep op het hem toe-
komende recht op dat vormmerk ertegen verzetten dat 
de in de desbetreffende vorm geproduceerde waar door 
derden in het verkeer wordt gebracht; 
33. Daarbij is niet van belang (i) of het verlies van on-
derscheidend vermogen van het vormmerk kan worden 
toegerekend aan toedoen of nalaten van de merkhouder 
en (ii) dat het publiek de door de merkhouder in de 
desbetreffende vorm geproduceerde en onder eigen 
woord- en beeldmerk in het verkeer gebrachte waar wel 
herkent als afkomstig van de onderneming van de 
merkhouder althans van één bepaalde onderneming. 

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, eerste vi-
ce-president, P. Kayser, tweede vice-president, F.H.J. 
Mijnssen, R. Gretsch, J. Jentgen, rechters, mevrouw 
G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, de heren M. 
Lahousse, I. Verougstraete en mevrouw M. Charlier, 
plaatsvervangende rechters, en uitgesproken ter open-
bare zitting te ‘s-Gravenhage op 19 december 1997 
door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezig-
heid van de heren Th. B. ten Kate, advocaat-generaal 
en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier. 
 
 
Conclusie A-G M.R. Mok 
 
1.Korte beschrijving van de zaak 
1.1 
Het verwijzingsarrest [2] ro. 3.1.) is — deels veronder-
stellenderwijs — uitgegaan van de hierna samengevatte 
feiten. 
1.2 Beaphar produceert sedert 1985 hartvormige gistta-
bletten voor huisdieren. Op 22 oktober 1985 heeft zij 
het vormmerk ‘hart’ gedeponeerd voor met name gist-
snoepjes voor honden en katten. Zij verkoopt de door 
haar geproduceerde hartvormige gisttabletten onder ei-
gen woord� of beeldmerken aan dierenwinkels. Haar 
marktaandeel (voor aldus gedistribueerde gisttabletten 
[3] ) bedraagt, volgens haar stellingen, rond de 50%. 
Tevens verkopen supermarkten en Hema warenhuizen 
door Beaphar geproduceerde hartvormige gistbrokjes 
onder andere aanduiding. Op de verpakking van laatst-
bedoelde waren wordt niet op enigerlei wijze naar 
Beaphar verwezen. Beaphar heeft concurrenten die niet 
van háár afkomstige hartvormige gisttabletten op de 
Nederlandse markt hebben gebracht, naar zij heeft ge-
steld, in rechte aangesproken. Dat zou steeds op de een 
of andere wijze tot beëindiging van het gebruik of tot 
overeenstemming hebben geleid. 
1.3 Nederma fabriceert onder meer hartvormige gistta-
bletten voor katten. Zulke tabletten worden in 
Duitsland door een Duitse onderneming onder de naam 
Herzis op de markt gebracht. 
1.4 Beaphar heeft Nederma gesommeerd ieder gebruik 
van het vormmerk ‘hart’ te staken. Vervolgens heeft 
Nederma de onderhavige procedure aangespannen. Ne-
derma heeft op verschillende gronden nietigverklaring 
alsmede vervallenverklaring van het depot van het 
vormmerk van Beaphar gevorderd. Voorts heeft zij een 
verklaring van recht gevraagd, onder meer inhoudend 
dat zij door het produceren, verhandelen en exporteren 
van hartvormige gisttabletten geen inbreuk maakt op 
het beeldmerk van Beaphar. In reconventie heeft Beap-
har onder meer gevorderd dat aan Nederma ieder 
gebruik van de hartvorm voor diervoeders zou worden 
verboden. 
1.5 De rechtbank te Zutphen heeft de vorderingen van 
Nederma afgewezen en de genoemde reconventionele 
vordering van Beaphar toegewezen. In appel heeft het 
gerechtshof te Arnhem het vonnis van de rechtbank ge-
deeltelijk bekrachtigd. Het heeft evenwel voor recht 
verklaard dat Nederma door het produceren, verhande-
len of exporteren van hartvormige gisttabletten geen 
inbreuk maakt op het vormmerk van Beaphar. Het hof 
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heeft de reconventionele vordering van Beaphar alsnog 
afgewezen. 
1.6 Van dit arrest is Beaphar in cassatie gekomen. Dat 
heeft geleid tot het verwijzingsarrest waarin de Hoge 
Raad het BenGH heeft verzocht uitspraak te doen over 
de hierna te noemen vragen van uitleg van de Benelux 
Merkenwet (BMW). 
2.Het geding voor het BenGH 
2.1 De door de Hoge Raad gestelde vragen van uitleg 
luiden als volgt:  
‘1(a) Wanneer in het kader van de vraag of sprake is 
van inbreuk op een vormmerk, de beschermingsom-
vang van dat merk moet worden bepaald aan de hand 
van zijn onderscheidend vermogen, en zich de situatie 
voordoet dat de houder van dat vormmerk de door hem 
in die vorm geproduceerde waren onder eigen woord� 
en beeldmerk in het verkeer brengt en daarnáást andere 
marktdeelnemers heeft toegestaan om van hen afkom-
stige soortgelijke waren met gebruikmaking van 
dezelfde vorm in het verkeer te brengen, doch met an-
dere benaming(en) en/of met een eigen woord� en/of 
beeldmerk en met vermelding van hun eigen onderne-
ming, moet dan worden aangenomen dat dat vormmerk 
aan onderscheidend vermogen heeft ingeboet of dat dit 
onderscheidend vermogen verloren is gegaan op de 
grond dat die vorm het publiek niet — meer — instaat 
stelt de waar als afkomstig van de onderneming van de 
merkhouder, althans van één bepaalde onderneming te 
herkennen? 
1(b) Moet indien vraag 1(a) bevestigend dient te wor-
den beantwoord, in een situatie als in die vraag 
omschreven worden aangenomen dat dat verlies aan 
onderscheidend vermogen valt toe te rekenen aan het 
toedoen of nalaten van de houder van het merk en dat, 
zo het verlies aan onderscheidend vermogen van vol-
doende betekenis is, de houder van het merk zijn 
concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn recht 
kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken? 
Maakt het daarbij verschil of de merkhouder concur-
renten die zonder zijn toestemming soortgelijke waren 
met gebruikmaking van dezelfde vorm in het verkeer 
brengen, in rechte aanspreekt?  
1. (c) Moet, bij bevestigende beantwoording van de 
voorafgaande vragen, worden aangenomen dat het ver-
lies van onderscheidend vermogen van het vormmerk 
van zodanige betekenis is, dat de houder van het merk 
zijn concurrenten niet (meer) met een beroep op zijn 
recht kan beletten van dezelfde vorm gebruik te maken, 
ook wanneer een belangrijk deel van het publiek de 
door de merkhouder geproduceerde en onder eigen 
woord� en beeldmerk in het verkeer gebrachte waren 
wel zal herkennen als afkomstig van de onderneming 
van de merkhouder althans als afkomstig van één be-
paalde onderneming, waarbij opmerking verdient dat, 
naar Beaphar heeft gesteld, haar aandeel in de markt 
van hartvormige gisttabletten meer dan 50% bedraagt?  
2. (a) Heeft art. 5, aanhef en onder 4, BMW uitsluitend 
betrekking op woordmerken, of ook op vormmerken?  
 2(b) Is voor verval van het recht van merk als bedoeld 
in art. 5, aanhef en onder 4, BMW vereist dat het be-
trokken teken de (meest) gebruikelijke aanduiding van 
de waar is geworden, of is voldoende dat het teken 

enigszins gebruikelijk, althans gebruikelijk is gewor-
den, zonder dat daaraan in de weg behoeft te staan dat 
het product óók (in belangrijke mate) met andere tekens 
(in dit geval: in andere vormen) op de markt wordt ge-
bracht?’ 
2.2 Elk van beide partijen heeft het BenGH een memo-
rie en een nadere memorie gezonden en vervolgens 
voor uw Hof mondeling doen pleiten. 
3.Vragen in verband met de Europese Merkenrichtlijn 
(richtlijn 89/104/EEG) 
3.1 De nationale merkenwetten van de Lid-Staten van 
de Europese Gemeenschappen (waaronder de BMW) 
moesten worden aangepast ingevolge een richtlijn van 
de Raad van de EG [4] . Deze aanpassing had op 31 
december 1992 haar beslag moeten krijgen, maar die 
datum is in de Benelux-landen niet gehaald. Wel is op 
12 december 1992 een protocol tot wijziging van de 
BMW vastgesteld, welk protocol o.m. aanpassing aan 
de genoemde richtlijn moest bewerkstelligen [5] . Dit 
protocol is op 1 januari 1996 in verking getreden. 
3.2 Voor zover bepalingen in de BMW strekken tot uit-
voering van deze richtlijn, moeten zij overeenkomstig 
de richtlijn worden uitgelegd. Daarbij gaat het niet al-
leen om bepalingen die zijn ingevoerd of gewijzigd 
ingevolge het genoemde protocol, maar ook om bepa-
lingen die ongewijzigd konden blijven omdat zij 
tevoren al in overeenstemming met de richtlijn waren. 
Vragen van interpretatie met betrekking tot bepalingen 
die in deze ruime zin [6]  dienen tot uitvoering van de 
richtlijn impliceren vragen van uitleg van de richtlijn. 
Uitleg van Europees recht is opgedragen aan het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Hv-
JEG) [7] . Rechterlijke instanties van de lid-staten van 
de EG kunnen of moeten, indien zij een beslissing over 
een vraag van Europees gemeenschapsrecht, waaronder 
een vraag van uitleg van een richtlijn, noodzakelijk 
achten voor het doen van een uitspraak, het HvJEG 
daarover een prejudiciële beslissing vragen [8] . Zulk 
een prejudiciële beslissing zal aangeven wat de juiste 
uitleg van de betrokken richtlijn bepaling is. Daaruit 
kan hetzij voortvloeien hoe het recht van de lid-staten 
tot uitvoering van die richtlijn moet worden uitgelegd, 
hetzij dat de wijze van uitvoering niet in overeenstem-
ming met de richtlijn is. 
3.3 In de onderhavige zaak heeft Nederma verdedigd 
dat het BenGH een prejudiciële beslissing aan het Hv-
JEG zou moeten vragen [9] . Beaphar heeft dit 
bestreden [10] . 
3.4 De beslissing over deze kwestie hangt af van het 
antwoord op een aantal vóórvragen, met name:  
a. is het BenGH bevoegd een prejudiciële beslissing 
aan het HvJEG te vragen?  
b. doet zich een interpretatievraag voor die als een 
vraag van uitleg van de richtlijn te beschouwen is 
(m.a.w.: vallen de door de HR aan het BenGH gestelde 
vragen binnen het door de richtlijn geharmoniseerde 
gebied?) en, zo ja, is het antwoord op die vraag uit de 
rechtspraak van het HvJEG af te leiden, dan wel zo 
duidelijk dat daarover in redelijkheid geen twijfel kan 
bestaan?  
c. leiden temporale factoren, in samenhang met over-
wegingen van overgangsrecht ertoe, de richtlijn voor de 
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in deze zaak gestelde vragen, of voor sommige daar-
van, buiten beschouwing te laten?   
3.5 
Ad a 
3.5.1 Voor een bevestigende beantwoording van vraag 
a is steun te vinden in de literatuur. In de eerste plaats 
noem ik het gezaghebbende handboek van Von der 
Groeben c.s. [11] , dat zonder meer een bevestigend 
antwoord geeft. Een dergelijk antwoord vindt men ook 
bij Wichers Hoeth [12]  en Schermers/Waelbroeck [13] 
. Snijders/Ynzonides/Meijer [14]  stellen dat de natio-
nale rechter de zaak eerst voor dient te leggen aan het 
HvJEG en pas daarna eventueel aan het BenGH. Als 
een uitlegvraag aan het BenGH is voorgelegd ter zake 
waarvan ook het HvJEG bevoegd is, zal volgens de au-
teurs het BenGH zijn uitspraak moeten opschorten en 
aan dit laatste Hof een prejudiciële beslissing moeten 
vragen. Lenaerts en Arts zijn van mening dat internati-
onale rechtscolleges niet het recht hebben prejudiciële 
vragen aan het HvJEG te stellen, hetgeen volgens hen 
in beginsel ook geldt voor het BenGH. Zij menen dat 
de nationale rechter na de prejudiciële beslissing van 
het BenGH het recht heeft verdere vragen te stellen aan 
het HvJEG [15] . 
3.5.2 Aanhakend bij mijn conclusie in de zaak 
Benz/Haze [16]  zou ik er de aandacht op willen vesti-
gen dat het de bedoeling van art. 177 van het EG-
verdrag is de uniforme uitleg en toepassing van het 
gemeenschapsrecht, waaronder richtlijnen, te waarbor-
gen. Ten opzichte van de Europese Gemeenschap en 
van de uniforme uitleg en toepassing van haar rechtsre-
gels is niet relevant of een nationale rechter van één lid-
staat een nationale wet van die lid-staat richtlijncon-
form uitlegt en daarbij op een interpretatievraag van die 
richtlijn zelf stuit, dan wel of dat het geval is bij een in 
stelling als het Benelux Gerechtshof bij de uitleg van 
een gezamenlijke rechtsregel van enkele EG lid-staten, 
nl. de Benelux-staten; van zulk een gezamenlijke 
rechtsregel is de BMW een voorbeeld. Men kan, anders 
gezegd, volhouden dat het BenGH ten opzichte van de 
Europese Gemeenschap en haar instellingen een natio-
nale rechterlijke instantie is, zij het één van drie lid-
staten gemeenschappelijk. 
3.5.3 Overigens is de vraag of het BenGH ‘rechterlijke 
instantie van een der Lid-Staten’, of wel een ‘nationale 
rechterlijke instantie’ (art. 177 EG-verdrag, lid 2, resp. 
lid 3) is, zelf een vraag van uitleg van het EG-verdrag. 
Het BenGH dat, indien het een nationale rechterlijke 
instantie in deze zin is, tevens — ten aanzien van de 
gebieden waarvoor het rechtsmacht heeft gekregen — 
de hoogste rechterlijke instantie zou zijn, mag hierover 
niet zelfstandig oordelen. Het zou over de bevoegd-
heidsvraag — expliciet of impliciet — het oordeel van 
het HvJEG moeten inwinnen [17] . 
3.6.4 Mijn antwoord op vraag a luidt, gezien het voor-
gaande bevestigend, zij het met de in § 3.5.3. 
genoemde beperking. 
3.6 
Ad b 
3.6.1 Nederma heeft betoogd dat de door de Hoge Raad 
aan het BenGH gestelde vragen (mede) betrekking 
hebben op het door de richtlijn bestreken terrein (me-

morie § 14, p. 7). Zij heeft doen wijzen op de relatie 
tussen art. 1 BMW en art. 2 van de richtlijn, tussen art. 
5, lid 2, BMW (art. 5, 4, oud) en art. 12, lid 2, richtlijn, 
tussen art. 11 BMW en art. 8 richtlijn en tenslotte tus-
sen art. 13 BMW en art. 5 richtlijn. Beaphar heeft het 
bestaan van die relaties niet tegengesproken, doch in 
tegendeel ook harerzijds bij herhaling naar de richtlijn 
verwezen. Inderdaad vallen die relaties al bij een op-
pervlakkige bestudering op. Er zijn ook wel 
verschillen, bijv. tussen art. 5, lid 2 BMW en art. 12, lid 
2, richtlijn, maar ook de vraag naar de betekenis van 
die verschillen kan men als een kwestie van uitleg van 
de richtlijn beschouwen. 
3.6.2 In de schaarse jurisprudentie van het HvJEG over 
richtlijn 89/104/EEG zijn de thans voorgelegde vragen 
niet aan de orde geweest. Er is voorts geen grond aan te 
nemen dat er sprake zou kunnen zijn van een of meer 
actes clairs. De Hoge Raad was dat klaarblijkelijk niet 
van mening. Uit het feit dat hij [18]  geen vragen aan 
het HvJEG heeft gesteld, kan ook niet worden afgeleid 
dat de Hoge Raad zou menen dat de richtlijn over de 
aan de orde gestelde vragen van uitleg onmiskenbaar 
duidelijk is. Zou dit wel zo zijn, dan had de voorleg-
ging van de vragen aan het BenGH geen zin gehad, 
tenzij wellicht — maar dat zou zijn aangegeven — pas 
bij de uitvoering van de richtlijn in de BMW onduide-
lijkheden zouden zijn ontstaan. 
3.6.3 Mijn antwoord op vraag b is derhalve wat het eer-
ste gedeelte betreft bevestigend en voor het tweede 
gedeelte ontkennend. 
3.7 
Ad c. 
3.7.1 Aan het BenGH gestelde vragen van uitleg heb-
ben gewoonlijk, zoals te verwachten is, een abstract 
karakter en dat is ook hier het geval. Toch kunnen zij 
niet losgezien worden van de bodemprocedure die aan-
leiding heeft gegeven tot het stellen van de vragen. Het 
bodemgeschil moet worden beslecht. Bij wijziging van 
de desbetreffende wetgeving komt het er dus op aan 
door welke wettelijke regels de bodemprocedure wordt 
beheerst. Wanneer in de bodemprocedure een op de 
toekomst gerichte voorziening wordt gevraagd, zal het, 
ook al zou deze door oud recht worden beheerst, in veel 
gevallen zinvol zijn zich tevens af te vragen hoe de si-
tuatie naar geldend recht is. Het ligt immers voor de 
hand dat een relevante wijziging van wetgeving zo no-
dig tot een nieuwe vordering zal leiden, hetzij om een 
voorziening als nog te geven, dan wel om een gegeven 
voorziening te wijzigen of in te trekken. 
3.7.2 In de onderhavige zaak heeft Beaphar wel een op 
de toekomst gerichte voorziening gevraagd, nl. dat aan 
Nederma ieder gebruik van de hartvorm voor diervoe-
ders zou worden verboden. De door de Hoge Raad 
gestelde vragen hebben daarop echter niet rechtstreeks 
betrekking. Of het gerechtshof te Arnhem de vordering 
tot het geven van die voorziening terecht heeft afgewe-
zen, hangt weliswaar mede af van het antwoord op de 
aan het BenGH gestelde vragen, maar deze vragen zijn 
niet direct op de toelaatbaarheid of gerechtvaardigdheid 
van die voorziening gericht. 
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3.7.3 In verband met de totstandkoming en uitvoering 
van EG-richtlijnen kan men de volgende tijdvakken 
onderscheiden:  
1. de periode vóór de totstandkoming van de richtlijn;  
2. de periode waarin een tot stand gekomen richtlijn 
nog niet door de lid-staten ten uitvoer behoeft te zijn 
gelegd;  
3. de periode waarin de richtlijn ten uitvoer moest zijn 
gelegd, maar dat door de desbetreffende lid-staat (of -
staten) nog niet is;  
4. de periode waarin de desbetreffende lid-staat (of -
staten) zijn (hun) wetgeving aan de richtlijn heeft (heb-
ben) aangepast; Richtlijn 89/104/EEG is tot stand 
gekomen op 21 december 1988. Op 31 december 1992 
had zij ten uitvoer gelegd moeten zijn. De aanpassing 
van de BMW aan de richtlijn heeft echter per 1 januari 
1996 plaatsgehad. In de onderhavige zaak heeft Ne-
derma de initiële dagvaarding uitgebracht op 7 april 
1992. De reconventionele vordering van Beaphar is in-
gesteld ter zitting (van de rechtbank te Zutphen) van 21 
mei 1992. Beide vorderingen dateren dus uit periode 2.  
 3.7.4 In de zaak-Champion [19] heeft de A-G bij het 
BenGH Janssens de Bisthoven uiteengezet dat  ‘de in 
het gemeenschapsrecht toepasselijke algemene rechts-
beginselen, met name die van rechtszekerheid en 
verbod van terugwerkende kracht, (... ) eraan in de weg  
[staan]  dat rekening wordt gehouden met een richtlijn 
die niet in het nationale recht is omgezet.’ Die uitspraak 
had een algemene strekking, blijkend uit de aanhef van 
de zin ‘Gelet op de aard van de (…) ingestelde vorde-
ring’. De beoogde beperking blijkt ook uit de 
verwijzing in voetnoot 44 naar de conclusie van A�G 
Van Gerven bij het arrest-Marleasing van het HvJEG 
[20] . Van Gerven had alleen het oog op de invoering, 
zonder nationale uitvoeringswet, van een civielrechte-
lijke sanctie zoals nietigheid, niet op richtlijnconforme 
interpretatie in periode 3, in het algemeen. 
3.7.5 Acht men het moment waarop de bodemprocedu-
re is ingesteld bepalend (en daarvoor lijkt hier, nu in de 
loop van de procedure geen nieuwe feiten zijn aange-
voerd, veel te zeggen), dan geldt voor de onderhavige 
zaak dat dit in periode 2 is geschied. Bij mijn weten 
heeft het HvJEG nooit beslist dat dan al een verplich-
ting tot richtlijnconforme interpretatie geldt [21] . Die 
laatste omstandigheid leidt er toe dat geen noodzaak 
bestaat tot het vragen van een prejudiciële beslissing 
aan het HvJEG. Het zou niet geheel zinloos zijn dit 
voor een deel van de gestelde vragen (m.n. die onder 
nummer 2) toch te doen, gezien de gevolgen van het op 
die vragen te geven antwoord voor op de toekomst ge-
richte voorzieningen, m.n. het door Beaphar 
gevorderde verbod van gebruik door Nederma van het 
vormmerk. Partijen zouden daar wel belang bij hebben, 
maar daar zou aanzienlijke vertraging in de afdoening 
van de procedure tegenover staan. 
4.De vragen onder nummer 1 
4.1.1 Vraag 1(a) heeft betrekking op de situatie waarin 
een houder van een vormmerk andere marktdeelnemers 
toestaat om van hen afkomstige waren met gebruikma-
king van dezelfde vorm in het verkeer te brengen, doch 
met andere benamingen of een eigen woord� en 
beeldmerk en met vermelding van hun eigen onderne-

ming. De vraag komt er, kort samengevat, op neer of 
dan moet worden aangenomen dat het vormmerk aan 
onderscheidend vermogen heeft ingeboet of dat dit on-
derscheidend vermogen verloren is gegaan op de grond 
dat die vorm het publiek niet (meer) in staat stelt de 
waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te 
herkennen. 
4.1.2 De vraag hangt nauw samen met de functie van 
een (vorm)merk. Beaphar heeft vooropgesteld [22]  dat  
‘naar de huidige opvattingen een merk niet meer pri-
mair dient om herkomst van gemerkte waren uit een 
bepaalde onderneming aan te duiden. Dat volgt aller-
eerst uit de tekst van Artikel 1 van de wet zelf. Immers 
daarin is sprake van tekens die de waren van een on-
derneming kunnen onderscheiden’.’ 
Weliswaar, aldus nog steeds (de raadslieden van) Be-
aphar heeft het BenGH  ‘in het arrest-Burberrys II [23]  
overwogen dat een merk geschikt moet zijn om de waar 
van soortgelijke waren te onderscheiden. Uw hof heeft 
echter ook gezegd dat het merk de herkomst van de 
waar uit een bepaalde onderneming genoegzaam moet 
kunnen demonstreren. (…) Naar mijn oordeel heeft uw 
hof daarmee niet tot uitdrukking willen brengen dat het 
publiek wanneer het met een merk wordt geconfron-
teerd zich in het bijzonder realiseert dat een teken uit 
één welbepaalde onderneming afkomstig is. Zo men het 
begrip ‘herkomstteken’ toch zou willen blijven gebrui-
ken, betekent het dat, wanneer het publiek met een 
merk wordt geconfronteerd  [het]  ervan uit kan gaan 
dat het uit dezelfde bron komt als de bron waaruit het 
product afkomstig was dat men eerder kocht. Het doet 
er niet toe wie die bron is. Het publiek weet trouwens 
over het algemeen niet wie die bron is. (…) In de mo-
derne literatuur wordt het standpunt ingenomen dat een 
merk meer is dan het simpelweg identificeren van de 
oorsprong van een product. Een merk stelt de consu-
menten in staat om een product te identificeren. (…)’ 
Die gedachte is in de procedure niet nieuw. Beaphar 
heeft haar o.m. ook verdedigd in het cassatiemiddel 
(subonderdelen 2.1.−2.3.) in de procedure voor de Ho-
ge Raad die tot het verwijzingsarrest heeft geleid. 
4.1.3 In de procedure voor de Hoge Raad heeft de 
(toenmalige) AG Koopmans in zijn conclusie [24]  de-
ze gedachte sterk gerelativeerd. Deze spreekt niet tegen 
dat het merk vooral als een identificatie� en communi-
catiemiddel wordt gezien [25] . Het merk heeft 
‘aantrekkingskracht’ en ‘kooplust opwekkend vermo-
gen’ [26] .  
‘Al deze eigenschappen heeft het merk echter teneinde 
het publiek in staat te stellen de merkdragende produc-
ten vanwege hun herkomst van een bepaalde 
onderneming te onderscheiden van andere producten. 
Zie art. 1 lid 1 BMW. M.a.w. men kan niet ( ... ) het 
associatief vermogen van het merk zoveel nadruk ge-
ven dat dit als het ware wordt losgezongen van de 
herkomstfunctie.’ 
4.1.4 Volgens de rechtspraak van het BenGH is een 
merk ‘een teken dat in de eerste plaats dient om de wa-
ren of diensten van een onderneming van de waren of 
diensten van anderen te onderscheiden [27] . Ook vol-
gens de rechtspraak van het HvJEG is de functie van 
een merk primair het aangeven van de herkomst [28] . 
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Richtlijn 89/104/EEG omschrijft ‘dat de door het inge-
schreven merk verleende bescherming waarvan de 
functie met name is het merk als aanduiding van her-
komst te waarborgen (... )’ [29] , 
4.1.5 De literatuur uit verschillende Europese landen 
bevat in het algemeen vergelijkbare functie-
aanduidingen [30] . Volgens Gielen/Wichers Hoeth 
evenwel is de herkomstfunctie om verschillende rede-
nen nauwelijks meer relevant [31] . 
4.1.6 In de situatie die in de vraag is omschreven, heb-
ben de waren dezelfde vorm, maar verschillende 
woordmerken of vermeldingen van de onderneming die 
ze in het verkeer brengt, althans verhandelt. Die situatie 
mag men niet op één lijn stellen met die waarin sprake 
is van een vaste combinatie van vormmerk en woord-
merk [32] . Ook al hebben al deze waren dezelfde 
herkomst (Beaphar), het publiek kan gemakkelijk den-
ken dat de herkomst niet dezelfde is. 
Onder die omstandigheden zal het vormmerk aan on-
derscheidend vermogen inboeten. Afhankelijk van de 
kwantitatieve verhoudingen tussen de waren die ener-
zijds rechtstreeks door de merkhouder, anderzijds door 
derden met toestemming van de merkhouder, maar met 
andere geschreven aanduidingen, in de handel worden 
gebracht, zou het onderscheidend vermogen zelfs ge-
heel verloren kunnen gaan. 
4.2.1 Vraag 1(b) sluit hierbij aan. Voor het geval van 
bevestigende beantwoording van vraag 1a en in een si-
tuatie als genoemd in vraag 1a stelt zij ten eerste aan de 
orde of het verlies aan onderscheidend vermogen is toe 
te rekenen aan het toedoen of nalaten van de merkhou-
der en of deze zijn concurrenten niet (meer) met een 
beroep op zijn recht kan beletten van dezelfde vorm 
gebruik te maken. Voorts heeft de Hoge Raad gevraagd 
of het daarbij verschil maakt of de merkhouder concur-
renten die zonder zijn toestemming soortgelijke waren 
met dezelfde vorm in het verkeer brengen, in rechte 
aanspreekt. 
4.2.2 Wat de eerste vraag betreft zou ik menen dat, in-
dien het verlies aan onderscheidend vermogen van een 
vormmerk is toe te rekenen aan toedoen of nalaten van 
de merkhouder en dit verlies van voldoende betekenis 
is (dat laatste is uiteraard een feitelijke vraag), de merk-
houder zijn concurrenten niet meer kan beletten van het 
vormmerk gebruik te maken. 
4.2.3 Ten aanzien van het in de tweede vraag aan de 
orde gestelde probleem wordt in de literatuur verdedigd 
dat van de merkhouder mag worden verwacht dat hij 
misbruik van zijn merk op grote schaal tracht te voor-
komen en dat hij uiteraard niet zelf ‘misbruik’ van zijn 
merk mag uitlokken [33] . De merkhouder moet ervoor 
waken dat anderen zijn merk niet gebruiken [34] . 
4.2.4 Aandacht verdient het volgende citaat. Soms treft 
men bij dergelijke stellingen de reserve aan dat de 
merkhouder niet verplicht is alle inbreukmakers te ver-
volgen. 
In art. 5, onder 4 BMW (oud) is  
‘aan het belang van de merkhouder alléén dan zwaarder 
gewicht toegekend dan aan dat van zijn concurrenten, 
indien hem van de verwording van zijn merk tot soort-
naam geen enkel verwijt kan worden gemaakt, d.w.z. 
indien hij niets heeft gedaan wat die verwording heeft 

bevorderd, noch iets heeft nagelaten wat haar had kun-
nen tegengaan; kortom, indien de verwording niet kan 
worden geweten aan zijn toedoen. Blijft de vraag of 
zich dat geval ooit zal voordoen.’ [35]  
4.2.5 Welke ook de nuances zijn die men in de litera-
tuur aantreft, men kan daaruit wel een consensus 
afleiden dat het hoe dan ook verschil maakt of de 
merkhouder inbreukmakers al dan niet aanspreekt. 
4.3.1 Vraag 1(c) houdt in of bij bevestigende beant-
woording van vragen 1a en 1b de merkhouder zijn 
concurrenten niet (meer) kan beletten van dezelfde 
vorm gebruik te maken, ook wanneer een belangrijk 
deel van het publiek de door de merkhouder geprodu-
ceerde en onder eigen woord en beeld merk in het 
verkeer gebrachte waren wel zal herkennen als afkom-
stig van zijn onderneming (Beaphar heeft gesteld dat 
haar marktaandeel voor hartvormige gisttabletten rond 
de 50% bedraagt). 
4.3.2 Zoals ik in § 4.2.2. heb vermeld, zal in het alge-
meen de vraag of een merk (nog) voldoende 
onderscheidend vermogen heeft van feitelijke aard zijn. 
Dit blijkt ook uit de gemeenschappelijke toelichting op 
art 1 BMW: de rechter zal op het gebied van het onder-
scheidend vermogen over een grote mate van vrijheid 
van beoordeling beschikken en zal met alle omstandig-
heden van het geval rekening moeten houden [36] . Het 
is mogelijk dat, hoewel een merkhouder derden toestaat 
zijn (vorm)merk te gebruiken zonder de merkhouder te 
vermelden, desalniettemin een belangrijk deel van het 
publiek het merk blijft herleiden tot de onderneming 
van de merkhouder. In zulk een geval zal sprake zijn 
van een sterk merk. Ik zie overigens niet op voorhand 
in dat er verband zou moeten bestaan tussen de bedoel-
de reactie van het publiek en het marktaandeel van de 
merkhouder. 
4.3.3 Tussen de verschillende elementen van de vraag 
bestaat m.i. een zekere spanning. Indien een belangrijk 
deel van het publiek de door de merkhouder geprodu-
ceerde en onder eigen woord en beeldmerk in het 
verkeer gebrachte waren zal herkennen als afkomstig 
van de onderneming van de merkhouder, althans uit 
één bepaalde onderneming, dan zal er doorgaans juist 
geen sprake zijn van een belangrijk verlies van onder-
scheidend vermogen. Weliswaar zal de herkenning 
kunnen geschieden aan de hand van het woordmerk, 
maar in dat geval zal, in de combinatie, het woordmerk 
ook het vormmerk versterken. 
4.3.4 Dat het marktaandeel van Beaphar — zoals deze 
heeft gesteld — voor hartvormige gisttabletten meer 
dan 50% bedraagt behoeft m.i. geen verband te houden 
met de herkenning van deze tabletten als afkomstig van 
één bepaalde onderneming. Het marktaandeel kan het 
gevolg zijn van de verhouding tussen Beaphar en de 
distributeurs. Is die verhouding, door welke oorzaak 
ook goed, dan zal de handel de waren van Beaphar 
pousseren. De klant die een dierenwinkel betreedt en 
naar gistbrokjes, of wellicht ‘hartjes’ vraagt, krijgt die 
van Beaphar aangereikt. Zou een handelaar, wellicht 
omdat hij door zijn voorraad Beaphar hartjes heen is, 
eens tabletjes van een andere producent leveren, dan 
zal het van de klant afhangen of deze dat (bijv. door de 
afwijkende verpakking) merkt. De identificatie schiedt 
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dan echter door de verpakking en niet door de hart-
vorm. 
4.3.5 Een algemeen antwoord op deze vraag, los van de 
feitelijke situatie, lijkt mij niet te geven. 
5.De vragen onder nummer 2. 
5.1.1 Vraag 2(a) houdt in of art. 5, aanhef en onder 4, 
BMW (oud) uitsluitend betrekking heeft op woordmer-
ken (enge opvatting) of ook op beeldmerken. 
5.1.2 Zowel de tekst als de toelichting wijzen erop dat 
de wetgever van de enge opvatting is uitgegaan. De 
tekst bevat immers de passage ‘in het normale taalge-
bruik de gebruikelijke benaming van de waar is 
geworden’. Voor het huidige art. 5, lid 2, onder b, is dat 
niet anders Het Gemeenschappelijk Commentaar van 
de Regeringen bevat eveneens het woord ‘benaming’ 
en voorts (twee maal) ‘soortnaam’ [37] . 
5.1.3 Naar de ratio van de bepaling zou deze ook wel 
op vormmerken kunnen slaan [38] . Er zijn wel geval-
len te bedenken waar een bepaalde vorm voor een 
bepaalde waar de gebruikelijke is geworden. In de pro-
cedure is het voorbeeld van vierkante flessen genoemd. 
Ik zou in dat verband op een andere drank dan whiskey 
vullen wijzen. Voor de Franse likeur triple sec is een 
vierkante fles de gebruikelijke vorm geworden [39] . 
Men kan daar tegenover stellen dat de wetgever die ra-
tio, indien hij dat gewild had, in de tekst tot uitdrukking 
had kunnen brengen. Dat heeft hij niet gedaan, óók niet 
bij de herziening van 1996. 
5.1.4 Voor de enge opvatting pleiten: A�G Koopmans 
in zijn conclusie voor het verwijzingsarrest [40] . 
Voorstander dezer opvatting zijn voorts: Gie-
len/Wichers Hoeth [41] , Wichers Hoeth [42] , E.J. 
Arkenbout [43] , W.A. Hoyng [44]  en Braun; deze 
laatste spreekt in navolging van de wet van ‘dénomina-
tion usuelle’ [45] . 
5.1.5 Voorstander van de ruime uitleg is Verkade [46] . 
Deze noemt in de noot het argument dat het spiegel-
beeld, namelijk dat een aanvankelijk niet-
onderscheidend teken tot merk wordt, door het BenGH 
is erkend. Nederma heeft bij pleidooi argumenten voor 
de ruime opvatting ontleend aan de Franse en Duitse 
tekst van richtlijn 89/104/EEG. In het licht van het 
hiervóór, in § 3.7.5., betoogde, zijn deze argumenten 
voor de onderhavige zaak niet relevant. 
5.1.6 Hierna geef ik een beknopt overzicht van de lite-
ratuur over het onderhavige probleem in enkele 
Europese landen en de VS. 
Frankrijk: daar is op 4 januari 1991 een nieuwe Code 
de la Propriété lntellectuelle tot stand gekomen. Art. 
L714–6 vertoont gelijkenis met art. 5 onder 4 BMW 
(Mathély, a.w., p. 278). Het artikel spreekt in het alge-
meen van ‘étre devenue usuelle’ van ‘la marque’. Aan 
de vraag of het artikel ook op vormmerken ziet besteedt 
Mathély geen expliciete aandacht. De wet wordt ook 
genoemd door Chavanne en Burst, Droit de la propriété 
industrielle, 1993, nr 1021; uit de nrs 1014–1020 maak 
ik op dat algemeen bekende merken in Frankrijk (onder 
de oude wet) geldig waren. 
Duitsland: volgens Baumbach/Hefermehl [47]  kende 
het Warenzeichengesetz een dergelijke bepaling niet. 
Met ingang van 1 januari 1995 is echter het nieuwe 
Markengesetz in werking getreden en dat kent wel een 

bepaling als art. 5, onder 4, BMW (oud), namelijk in 
art. 49, § 2 (Campbell/Cotter editors, International in-
tellectual property law, 1995, nr 6.18). 
Groot-Brittannië: Cornish, lntellectual property, 1996, 
§ 17–74 met de titel ‘Mark becoming generic’: grond 
voor herroeping van het merk is dat het is geworden tot 
‘common name’ voor het produkt waarvoor het is gere-
gistreerd. Volgens Van Dale staat ‘name’ voor naam of 
reputatie. De term ‘name’ is duidelijk beperkter dan 
‘mark’, vgl. § 17–17; Cornish besteedt geen aandacht 
aan de vraag of de grond voor herroeping evenzo geldt 
voor andere tekens dan namen. Dat laatste doen Kitchin 
en Mellor, The trade marks act 1994, 1995, § 46 even-
min. Wel uitgesproken is Kerly's law of trademarks and 
tradenames, 1986, par. 8–71: ’...or, in the case of word 
marks, by becoming the names, and therefore descrip-
tive, of the goods (…)’; Kerly's heeft echter betrekking 
op de oude TMA en niet de TMA van 1994. 
VS: evenals in Engeland geldt daar dat de registratie 
van een merk kan worden geannuleerd indien dit merk 
de ‘common descriptive name’ wordt (Ladas, Patents, 
trademarks and related rights, 1975, nr 629, p. 1162). 
Ladas beschrijft ook de regelgeving in andere landen en 
constateert dat er op dit punt aanzienlijke verschillen 
bestaan. 
In het hiervoor genoemde boek van Campbell en Cotter 
worden de regelingen in diverse landen besproken. Af-
gaande op de vertalingen, zien de bepalingen in Italië 
en Luxemburg slechts op woordmerken (usual of 
common name; zie resp. par. 9.10 en 10.14). In Dene-
marken, Finland en Zweden vervalt het merkrecht bij 
verlies aan onderscheidend vermogen en wordt geen 
aparte melding gemaakt van verwording tot soortnaam 
(§ 2.11, 4.4 en 14.8). In Oostenrijk kan een merkrecht 
verworden tot Freizeichen (§ 1.50) en in Spanje zal het 
merkrecht vervallen indien het merk is verworden tot 
‘the standard designation of the product or service for 
which the trademark has been registered’ (§ 13.19). In 
de wetgeving van Ierland en Noorwegen heb ik geen 
met art. 5 sub 4 vergelijkbare bepaling aangetroffen (§ 
8.72 en 11.13). 
5.1.7 Het vorenstaande samenvattend meen ik dat, 
voorzover er aandacht is besteed aan het verworden tot 
soortmerk, de meeste landen dit beperken tot woord-
merken. Aansluitend bij de tekst van de BMW lijkt 
beperking tot woordmerken mij ook voor de Benelux 
de meest in aanmerking komende oplossing. 
5.2.1 Vraag 2(b) houdt in of voor verval van het recht 
van merk als bedoeld in art. 5, aanhef en onder 4, 
BMW (oud) vereist is dat het betrokken teken de 
(meest) gebruikelijke aanduiding van de waar is ge-
worden of dat voldoende is dat het teken (enigszins) 
gebruikelijk is geworden, zonder dat daaraan in de weg 
behoeft te staan dat het product ook (in belangrijke ma-
te) in andere vormen op de markt wordt gebracht. 
Bij de voorgestelde beantwoording van vraag 2(a) kan 
vraag 2(b) in het kader van de onderhavige zaak onbe-
sproken blijven. Volledigheidshalve merk ik nog het 
volgende op. 
5.2.2 Art. 5, onder 4, BMW (oud) spreekt van ‘gebrui-
kelijke benaming’. Het Gemeenschappelijk 
Commentaar van de Regeringen bij de BMW [48]  
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zegt: ‘de benaming (…), die gewoonlijk gebruikt wordt 
om de waren van een bepaalde aard of hoedanigheid, 
ongeacht hun herkomst, aan te duiden’. 
5.2.3 Volgens Gielen/Wichers Hoeth [49]  moet duide-
lijk komen vast te staan dat een groot deel van het 
publiek het woord als soortnaam hanteert. Zie hierover 
voorts Martens [50] . 
Van Kaam/Molijn [51]  geven tips hoe te voorkomen 
dat een merk soortnaam wordt. 
5.2.4 Wanneer sprake is van gebruikelijk zijn, is een 
sterk met de feitelijke omstandigheden van elk afzon-
derlijk geval verweven vraag. Toevoeging van 
‘enigszins’ zou verruimend werken. Van verruiming 
ben ik geen voorstander. Men verplaatst de grens, maar 
men is daarmee het probleem niet kwijt. Wanneer als 
algemene regel zou worden uitgesproken dat ‘enigszins 
gebruikelijk’ ook gebruikelijk is, dan zou vervolgens 
weer een vraag kunnen opkomen in de trant van of ‘af 
en toe voorkomend’ nog onder enigszins gebruikelijk 
valt. In het algemeen zal ‘gebruikelijke aanduiding’ of 
‘gewoonlijk gebruikt worden’ meebrengen dat de des-
betreffende aanduiding meer gebruikt wordt dan 
andere, dus de meest gebruikelijke is. Indien er twee 
aanduidingen zijn die 50/50 gebezigd worden, kan men 
ze wellicht beide als gebruikelijk zien. ‘Meest gebrui-
kelijk’ is een term die ook van inhoud verschilt al naar 
gelang het geval. Indien een bepaalde aanduiding voor 
5% van de verkochte waren gebruikt worden en 95 an-
dere benamingen elk voor 1%, dan is de eerstgenoemde 
de meest gebruikelijke, maar niet gebruikelijk. 
5.2.6 Zo gezien zou de vraag — desgewenst — als 
volgt beantwoord kunnen worden: 
een aanduiding is gebruikelijk wanneer deze voor een 
aanzienlijk gedeelte van de op de markt gebrachte wa-
ren gebruikt wordt, terwijl voor de waren van de 
desbetreffende soort geen enkele andere aanduiding 
vaker gebruikt wordt. 
6.Conclusie 
De conclusie luidt tot beantwoording van de gestelde 
vragen, zoals hiervóór, in de §§ 4.1.6., 4.2,5., 4.3.5., 
5.1.7. en 5.2.5. aangegeven is.  
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