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MERKENRECHT - UITPUTTING

In het verkeer brengen

wanneer _de merkhouder van het merk voorziene
waren daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld
van _een afnemer met de bedoeling deze afnemer
daardoor gelegenheid te geven deze waren binnen
de Gemeenschap verder te verhandelen

Dat waren onder het merk door de merkhouder in de
zin van die bepaling van de BMW alleen dan ‘in de
Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht” wanneer de
merkhouder van het merk voorziene waren daadwerke-
lijk ter beschikking heeft gesteld van een afnemer met
de bedoeling deze afnemer daardoor gelegenheid te ge-
ven deze waren binnen de Gemeenschap verder te
verhandelen;

Goedkeuring merkhouder
Uit het enkele feit dat de van het merk voorziene
waren binnen de Gemeenschap zijn ontworpen en/of

Overwegende dat de verwijzende rechter bij de vijfde
en de zesde vraag terecht ervan is uitgegaan dat ook
thans nog geldt dat, zoals het hof voor de oude BMW
heeft beslist in zijn uitspraak van 6 juli 1979 in de zaak
A 74/2 (Jurisprudentie 1975-1979, p. 191 e.v.), degene
die door de merkhouder terzake van het door hem ver-
handelen van van het merk voorziene waren wordt
aangesproken uit hoofde van artikel 13A, lid 1, en zich
op uitputting beroept, in beginsel de bewijslast draagt
van het vervuld zijn van de daartoe door lid 8 van deze
bepaling gestelde voorwaarde, te weten dat die waren
door de merkhouder of met diens toestemming in de
Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht; dat de ver-
wijzende rechter evenwel wenst te ver-nemen of dit
laatste onverminderd geldt indien de aangesprokene ter
staving van zijn verweer stelt en be-wijst dat hij de van
het merk voorziene waren binnen de Gemeenschap
heeft gekocht van een aldaar geves-tigde wederverko-
per; Overwegende dat deze vraag bevestigend moet
worden beantwoord omdat het enkele feit dat de aange-
sprokene de waren binnen de Gemeenschap heeft ge-
kocht van een aldaar gevestigde wederverkoper, hem
voor wat betreft zijn verweer van uitputting tegenover
de merkhouder niet in een andere bewijspositie behoort
te brengen dan hiervoor onder 18 omschreven; Dat
weliswaar de verhouding van de aangesprokene met
zijn verkoper — en met name diens vrijwaringver-
plichtingen — in de regel zal meebrengen dat hij van
die verkoper mag verlangen dat deze hem in staat stelt
het vereiste bewijs te leveren, maar dat zulks een zaak
is tussen de aangesprokene en zijn verkoper, waar de
merkhouder buiten staat;

e Bijzondere omstandigheden kunnen bewijslast
bij merkhouder leggen

Dat hoogstens, op de voet van voormelde uitspraak van
het Hof, aanleiding kan bestaan om in verband met
verdere door de aangesprokene ter staving van zijn
verweer gestelde nadere bijzonderheden de merkhouder
geheel of ten dele met bewijs te belasten, maar de tot
uitleg van rechtsregels beperkte taak van het Hof niet
toelaat nader aan te geven wanneer daartoe aanleiding
zal zijn;

Vindplaatsen: BIE 2000, nr. 6, p. 15, m.nt. Verkade
(p.3); IER 2000, nr. 14, m.nt. De Wit

van daaruit worden gefactureerd of uitgevoerd, kan
geen toestemming merkhouder worden afgeleid

dat uit het enkele feit dat de van het merk voorziene
waren ten aanzien waarvan een beroep op uitputting
wordt gedaan, binnen de Gemeenschap zijn ontworpen
en/of van daaruit worden gefactureerd of uitgevoerd,
niet kan worden afgeleid dat de merkhouder ermee be-
kend is en goedkeurt dat een derde die waren
daadwerkelijk ter beschikking stelt van een afnemer
met de bedoeling deze gelegenheid te geven deze wa-
ren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen

Bewijslast (weder)verkoper
e Bewijslast rust op degene die zich op uitputting
beroept

Benelux Gerechtshof, 6 december 1999

(Kayser, Marchal, Martens, Gretsch, Jentgen, Davis,
Neleman, Verougstraete, Ghislain)

(...)

Kipling NV te Gent,

tegen

1 GB Unie NV te Brussel, en

2 Parimpex NV te Doornik.

(...)

1. Gelet op het op 23 april 1998 door de rechtbank van
koophandel te Dendermonde uitgesproken vonnis in de
zaak van de NV Kipling , met zetel te Gent, tegen de
NV GB Unic, met zetel te Brussel, in welke procedure
de NV Parimpex, met zetel te Doornik, is tussengeko-
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men, bij welk vonnis overeenkomstig artikel 6 van het
Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het
Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van
de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna:
BMW) worden gesteld;

Ten aanzien van de feiten

2. Overwegende dat de rechtbank van Koophandel
de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg
moet worden toegepast als volgt heeft omschreven:
De NV Kipling (hierna te noemen: Kipling ) is de
houder van het merk KIPLING voor tassen en
soortgelijke waren, welk merk gedeponeerd werd
voor de Benelux, met nummers 698.215 en 790.521
voor de waren van klasse 18. Kipling brengt een
deel van haar collectie binnen de Europese Unie in
het verkeer, terwijl een ander deel, volgens eigen
zeggen, enkel bestemd is voor de Amerikaanse
markt. De waren voor die markt heeft ze daarom
onderscheiden van deze die in de Europese Unie op
de markt gebracht worden: aan elke tas hangt een
aapje dat in de Verenigde Staten een staart heeft
maar in de Europese Unie niet, en de schouderrie-
men van beide versies zouden verschillen.

Kipling brengt de waren op de markt in de Vere-
nigde Staten onder andere via Tumi Luggage uit de
Verenigde Staten, waarbij het niet duidelijk is of
Kipling aan deze importeur het verbod heeft opge-
legd deze waren weer uit te voeren naar andere
landen en inzonderheid naar de Europese Unie.

De NV GB Unic (hierna te noemen: GB) koopt de be-
twiste waren van Kipling bij de NV Parimpex (hierna
te noemen: Parimpex), die ze op haar beurt heeft ge-
kocht bij Tumi Luggage, de Amerikaanse invoerder
van Kipling . Het betreft authentieke en originele waren
van de merkhouder Kipling .

GB brengt de waren op de Belgische markt met het
merk Kipling .

Kipling houdt voor deze waren, bestemd voor de Ame-
rikaanse markt, nooit binnen de Europese Unie in het
verkeer te hebben gebracht en geen toestemming te
hebben gegeven de waren in de Europese Unie in het
verkeer te brengen;

3. Overwegende dat de rechtbank van koophandel de
volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:
1. Stemt de notie ‘onder het merk in het verkeer ge-
bracht zijn’ (artikel 13.A.8 BMW) overeen met de
‘plaats waar de zaak ter beschikking van de verkoper
gesteld wordt’ in de zin van het Weense koopverdrag
en heeft deze eerste daad van commercialisatie een uit-
puttend effect?

2. Is er sprake van toestemming van de merkhouder in
de zin van artikel 13.A.8 BMW wanneer de merkpro-
ducten worden ontworpen in de EU en/of van daaruit
wordt gefactureerd?

3. Is er sprake van toestemming van de merkhouder in
de zin van artikel 13.A.8 BMW wanneer de merkhouder
reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijk-
waardige modellen van een product commercialiseert
in de EU?

4. Speelt het bij de beantwoording van de vorige vraag
een rol dat het aanbrengen van minuscule verschillen

zou kunnen gebruikt worden om aldus de producten
buiten de EU te kunnen identificeren en aldus de han-
del naar de EU toe op basis van het merkenrecht te
kunnen belemmeren (zoals bijvoorbeeld het aanbren-
gen op een draagtas of rugzak van een hangertje met
hetzij een aap met een staartje (buiten de EU) en een
aap zonder staartje (binnen de EU)?

5. Indien een wederverkoper die in de EU gevestigd is,
merkproducten aankoopt eveneens in de EU van een
andere wederverkoper, moet dan op deze eerste weder-
verkoper het vermoeden rusten dat hij voldaan heeft
aan zijn deel van zijn eventuele bewijslast van de com-
munautaire oorsprong van de goederen wanneer hij het
bewijs geleverd heeft dat hij effectief van deze tweede
wederverkoper binnen de EU gekocht heeft?

6. Is het voor de beantwoording van de vorige vraag
van belang of de merkhouder bij zijn verkoop buiten de
EU aan zijn wederpartij al dan niet verbod tot weder-
verkoop in de EU opgelegd heeft?

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 vonnis van de
rechtbank van koophandel van Dendermonde heeft ge-
zonden aan de Ministers van Justitie van Belgié,
Nederland en Luxemburg;

5 Overwegende dat mr. T. van Innis, advocaat te Brus-
sel, namens partij Kipling een memorie en een
memorie van antwoord heeft ingediend;

6 dat mr. P. Wytinck, advocaat te Brussel en mr. L. De
Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, namens de
partij GB Unie een memorie hebben ingediend,;

7 dat mr. L. Van Bunnen, advocaat te Brussel, namens
de partij Parimpex een memorie en een memorie van
antwoord heeft ingediend,;

8 dat ter zitting van het Hof van 22 maart 1999 te Brus-
sel de standpunten van partijen zijn toegelicht door de
respectieve raadslieden, die elk een pleitnota hebben
ingediend;

9. Overwegende dat Plaatsvervangend Advocaat-
Generaal J.-F. Leclercq op 29 april 1999 schriftelijk
conclusie heeft genomen

Ten aanzien van het recht

10. Overwegende dat het Hof in de wijze waarop
partijen deze zaak hebben toegelicht, aanleiding
vindt voorop te stellen dat het zich zal beperken tot
het beantwoorden van de gestelde vragen van uitleg
voor zover dat tegen de achtergrond van de feiten
zoals de verwijzende rechter deze heeft omschreven,
nodig is:

Met betrekking tot de eerste vraag

11. Overwegende dat het Hof, nu de rechtsregels waar-
naar de eerste vraag mede verwijst, niet behoren tot die
tot uitleg waarvan het Hof is geroepen, deze vraag al-
dus verstaat dat de verwijzende rechter wenst te
vernemen wanneer gezegd kan worden dat waren door
de merkhouder ‘in de Gemeenschap in het verkeer zijn
gebracht’ in de zin van artikel 13A, lid 8, BMW,;

12. Overwegende dat uit de bewoordingen en de strek-
king van genoemde bepaling, uitgelegd aan de hand
van het daaraan ten grondslag liggende artikel 7 van de
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Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 de-
cember 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten (de richtlijn), blijkt dat waren
onder het merk door de merkhouder in de zin van die
bepaling van de BMW alleen dan ‘in de Gemeenschap
in het verkeer zijn gebracht’ wanneer de merkhouder
van het merk voorziene waren daadwerkelijk ter be-
schikking heeft gesteld van een afnemer met de
bedoeling deze afnemer daardoor gelegenheid te geven
deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhan-
delen;

Met betrekking tot de tweede, derde en vierde vraag
tezamen

13. Overwegende dat de tweede, derde en vierde vraag
ertoe strekken te vernemen wat in voormelde bepaling
dient te worden verstaan onder ‘of met diens toestem-
ming’;

14. Overwegende dat artikel 13A, lid 8, uitputting van
het merkrecht verbindt aan het voltooid zijn van de
handeling ‘in de Gemeenschap in het verkeer brengen’
waarvan het hof hiervoor onder 12 een omschrijving
heeft gegeven en voorts met het zelf verrichten van die
handeling door de merkhouder gelijk stelt het geval dat
deze handeling door een ander maar met toestemming
van de merkhouder wordt verricht;

15. Overwegende dat uit de bewoordingen en de strek-
king van die bepaling blijkt dat de toestemming van de
merkhouder erop moet gericht zijn dat die ander de
gemerkte waren daadwerkelijk ter beschikking zal stel-
len van een afnemer met de bedoeling deze daardoor de
gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeen-
schap verder te verhandelen;

16. Dat daarin ligt besloten dat de merkhouder met dit
ter beschikking stellen bekend moet zijn en het moet
goedkeuren en dat de toestemming betrekking moet
hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de
uitputting wordt aangevoerd.

17. Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat uit
het enkele feit dat de van het merk voorziene waren ten
aanzien waarvan een beroep op uitputting wordt ge-
daan, binnen de Gemeenschap zijn ontworpen en/of
van daaruit worden gefactureerd of uitgevoerd, niet kan
worden afgeleid dat de merkhouder ermee bekend is en
goedkeurt dat een derde die waren daadwerkelijk ter
beschikking stelt van een afnemer met de bedoeling
deze gelegenheid te geven deze waren binnen de Ge-
meenschap verder te verhandelen;

Met betrekking tot de vijfde en zesde vraag

18. Overwegende dat de verwijzende rechter bij de
vijfde en de zesde vraag terecht ervan is uitgegaan dat
ook thans nog geldt dat, zoals het hof voor de oude
BMW heeft beslist in zijn uitspraak van 6 juli 1979 in
de zaak A 74/2 (Jurisprudentie 1975-1979, p. 191 e.v.),
degene die door de merkhouder terzake van het door
hem verhandelen van van het merk voorziene waren
wordt aangesproken uit hoofde van artikel 13A, lid 1,
en zich op uitputting beroept, in beginsel de bewijslast
draagt van het vervuld zijn van de daartoe door lid 8
van deze bepaling gestelde voorwaarde, te weten dat
die waren door de merkhouder of met diens toestem-
ming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht;

19. dat de verwijzende rechter evenwel wenst te ver-
nemen of dit laatste onverminderd geldt indien de
aangesprokene ter staving van zijn verweer stelt en be-
wijst dat hij de van het merk voorziene waren binnen
de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar geves-
tigde wederverkoper;

20. Overwegende dat deze vraag bevestigend moet
worden beantwoord omdat het enkele feit dat de aange-
sprokene de waren binnen de Gemeenschap heeft
gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper, hem
voor wat betreft zijn verweer van uitputting tegenover
de merkhouder niet in een andere bewijspositie behoort
te brengen dan hiervoor onder 18 omschreven;

21. Dat weliswaar de verhouding van de aangesprokene
met zijn verkoper — en met name diens vrijwaringver-
plichtingen — in de regel zal meebrengen dat hij van
die verkoper mag verlangen dat deze hem in staat stelt
het vereiste bewijs te leveren, maar dat zulks een zaak
is tussen de aangesprokene en zijn verkoper, waar de
merkhouder buiten staat;

22. Dat hoogstens, op de voet van voormelde uitspraak
van het Hof, aanleiding kan bestaan om in verpand met
verdere door de aangesprokene ter staving van zijn
verweer gestelde nadere bijzonderheden de merkhouder
geheel of ten dele met bewijs te belasten, maar de tot
uitleg van rechtsregels beperkte taak van het Hof niet
toelaat nader aan te geven wanneer daartoe aanleiding
zal zijn;

Ten aanzien van de kosten

23. 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 raadsleden van partijen
voor zover zulks in overeenstemming is met de wetge-
ving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;
24. Dat krachtens de Belgische wetgeving, de honoraria
van de raadslieden niet zijn begrepen in de kosten die
aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening wor-
den gebracht;

25. Dat op de behandeling voor het Hof geen kosten
zijn gevallen;

26. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Ad-
vocaat-Generaal J.-F. Leclercq;

27. Uitspraak doende op de door de rechtbank van
Koophandel te Dendermonde bij vonnis van 23 april
1998 gestelde vragen;

Verklaart voor recht

Met betrekking tot de eerste vraag:

28. Waren zijn onder het merk door de merkhouder in
de zin van artikel 13a, lid 8, BMW alleen dan ‘“in de
Gemeenschap in het verkeer gebracht’, wanneer deze
merkhouder van het merk voorziene waren daadwerke-
lijk ter beschikking heeft gesteld van een afnemer met
de bedoeling deze afnemer daardoor de gelegenheid te
geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te
verhandelen;

Met betrekking tot de tweede, de derde en de vierde
vraag tezamen:

29. De toestemming van de merkhouder bedoeld in ar-
tikel 13A, lid 8, BMW moet erop gericht zijn dat
diegene door wie de merkhouder de gemerkte waren
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laat verhandelen, de exemplaren van die waren daad-
werkelijk ter beschikking zal stellen van een afnemer
met de bedoeling deze daardoor de gelegenheid te ge-
ven deze exemplaren binnen de Gemeenschap verder te
verhandelen;

30. Uit het enkele feit dat de van het merk voorziene
waren ten aanzien waarvan een beroep op uitputting
wordt gedaan, binnen de Gemeenschap zijn ontworpen
en/of van daaruit worden gefactureerd of uitgevoerd,
kan niet worden afgeleid dat de merkhouder ermee be-
kend is en goedkeurt dat een derde die waren
daadwerkelijk ter beschikking stelt van een afnemer
met de bedoeling deze gelegenheid te geven deze wa-
ren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

Met betrekking tot de vijfde en de zesde vraag:

31. Indien de wederpartij van de merkhouder zich be-
roept op de uitputting van het recht, zal zij in beginsel
moeten bewijzen dat de van het merk voorziene waren
door de merkhouder of met diens toestemming in de
Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht; dit geldt on-
verminderd indien de aangesprokene ter staving van
zijn verweer stelt en bewijst dat hij die waren binnen de
Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde
wederverkoper.

Conclusie Advocaat Generaal J.F.LeClercq

1. Blijkens het vonnis van 23 april 1998 van de Recht-
bank van Koophandel te Dendermonde, afdeling
Dendermonde, kunnen de feiten en achtergronden van
het geding als volgt omschreven worden.

De NV Kipling is houder van het merk Kipling voor
tassen en soortgelijke producten; dat merk is voor de
Benelux onder de nummers 698.215 en 790.521 voor
de waren in de klasse 18 gedeponeerd.

Kipling brengt een deel van haar collectie binnen de
Europese Unie in het verkeer terwijl een ander deel,
naar zij voorhoudt, enkel bestemd is voor de Ameri-
kaanse markt. De waren voor de Amerikaanse markt
heeft ze daarom onderscheiden van die welke in de Eu-
ropese Unie op de markt gebracht worden: aan elke tas
hangt een aapje dat in de USA een staart heeft maar in
de Europese Unie niet, en de schouderriemen van beide
versies zouden ook verschillen vertonen.

Aldus kan Kipling de oorspronkelijke bestemming van
de desbetreffende door wederverkopers verhandelde
producten traceren.

Kipling brengt de waren op de markt in de USA onder
andere via Tumi Luggage uit de USA, waarbij het niet
duidelijk is of Kipling aan deze importeur het verbod
opgelegd heeft deze waren weer uit te voeren naar an-
dere landen.

De NV GB Unic koopt de betwiste waren van Kipling
aan bij de NV Parimpex uit Froyennes (Belgié), die ze
op haar beurt betrokken heeft van Tumi Luggage uit de
USA, de Amerikaanse invoerder van de NV Kipling .
Het betreft authentieke en originele waren van de
merkhouder Kipling .

De NV GB Unic brengt deze waren met de merknaam
Kipling op de markt in haar vestigingen in Dender-
monde en omstreken.

De NV Kipling houdt voor dat ze deze voor de Ameri-
kaanse markt bestemde waren nooit binnen de
Europese Unie in het verkeer heeft gebracht, laat staan
de toestemming heeft gegeven deze waren in de Euro-
pese Unie in het verkeer te brengen, en verzet er zich
op grond van haar merkrechten tegen dat GB Unic deze
waren op de markt brengt.

De hoofdvordering van Kipling voor de Rechtbank van
Koophandel, zoals gewijzigd bij besluiten, strekt ertoe
dat GB Unic wordt veroordeeld tot het stopzetten van
het gebruik van de merken van eiseres voor waren voor
welke zij staan ingeschreven, tenzij deze waren met
toestemming van eiseres binnen de Europese Unie in
het verkeer zijn gebracht, onder verbeurte van een
dwangsom van 10 000 BEF per eenmalig feit van ge-
bruik in strijd met het te wijzen vonnis, dat GB Unic
eveneens wordt veroordeeld de inbreukmakende waren
die zij ingevolge de beschikking d.d. 01.08.1997 in be-
waring heeft aan eiseres binnen veertien dagen
kosteloos te overhandigen, onder verbeurte van een
dwangsom van 10 000 BEF per niet binnen de termijn
afgegeven waar, en ten slotte dat voornoemde verweer-
ster wordt veroordeeld tot het betalen van een
schadevergoeding ad 5 000 000 BEF te vermeerderen
met de gerechtelijke rente sinds de betekening van de
dagvaarding.

Bij tussenvordering stelt de NV Kipling dezelfde vor-
dering tegen Parimpex in, met uitzondering van de
vordering tot het binnen veertien dagen kosteloos over-
handigen van de waar.

Eveneens bij tussenvordering, doch enkel in subsidiaire
orde en enkel voor zover zij zou veroordeeld worden
wegens inbreuk op artikel 13.A.8 BMW, vordert de NV
GB Unic de veroordeling van de vrijwillig tussenko-
mende partij, Parimpex, tot vrijwaring voor alle
sommen die zij zou dienen te betalen aan eiseres op
hoofdeis, de NV Kipling , en tot terugbetaling van de
betaalde sommen voor niet verkochte Kipling-
producten, alsmede de winstderving daarop, zijnde het
verschil tussen bruto winstmarge en inkoopprijs van
GB Unic.

2. Bij genoemd vonnis heeft de Rechtbank van Koop-
handel te Dendermonde Uw Hof verzocht over de
volgende vragen uitspraak te doen met betrekking tot
de uitleg van artikel 13.A.8 van de Eenvormige Bene-
luxwet op de Merken, zoals gewijzigd door het te
Brussel op 2 december 1992 ondertekende Protocol:

'l. Stemt de notie ‘‘onder het merk in het verkeer ge-
bracht zijn’’ (art. 13.A.8 BMW) overeen met ‘‘de
plaats waar de zaak door de verkoper ter beschikking
van de koper gesteld wordt’” in de zin van het Weense
Koopverdrag en heeft deze eerste daad van commercia-
lisatie een uitputtend effect?

2. Is er sprake van toestemming van de merkhouder in
de zin van art. 13.A.8 BMW wanneer de gemerkte pro-
ducten worden ontworpen in de EU en/of van daaruit
wordt gefactureerd?
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3. Is er sprake van toestemming van de merkhouder in
de zin van art. 13.A.8 BMW wanneer de merkhouder
reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijk-
waardige modellen van een product commercialiseert
in de EU?

4. Speelt het bij de beantwoording van de vorige vraag
een rol dat het aanbrengen van minuscule verschillen
zou kunnen gebruikt worden om aldus de producten
buiten de EU te kunnen identificeren en aldus de han-
del naar de EU toe op basis van het merkenrecht te
kunnen belemmeren? (zoals bijvoorbeeld het aanbren-
gen op een draagtas of rugzak van een hangertje met
hetzij een aap met een staartje (buiten de EU) en een
aap zonder staartje (binnen de EU).

5. Indien een wederverkoper die in de EU gevestigd is,
gemerkte producten aankoopt eveneens in de EU van
een andere wederverkoper, moet dan op deze eerste
wederverkoper het vermoeden rusten dat hij voldaan
heeft aan zijn deel van zijn eventuele bewijslast van de
communautaire oorsprong van de goederen, wanneer
hij het bewijs geleverd heeft dat hij effectief van deze
tweede wederverkoper binnen de EU gekocht heeft?

6. Is het voor de beantwoording van vorige vraag van
belang of de merkhouder bij zijn verkoop buiten de EU
aan zijn wederpartij al dan niet verbod tot wederver-
koop in de EU opgelegd heeft?’

3. Blijkens artikel 13.A.8 van de Eenvormige Bene-
luxwet op de Merken, zoals gewijzigd door het te
Brussel op 2 december 1992 ondertekende Protocol,
omvat het aan de merkhouder verleende uitsluitend
recht niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik
van het merk voor waren, die onder het merk door hem
of met diens toestemming in de Gemeenschap in het
verkeer zijn gebracht, tenzij er voor die houder gegron-
de redenen zijn zich te verzetten tegen verdere
verhandeling van de waren, met name wanneer de toe-
stand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn
gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

4. Uit de considerans van genoemd Protocol en uit het
Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij
dit Protocol (1) blijkt dat het Protocol onder andere
strekt tot aanpassing van de eenvormige Beneluxwet op
de merken aan de eerste richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 be-
treffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-
Staten (89/104/EEG, PbEG L40).

Derhalve moet artikel 13.A.8 van de eenvormige Bene-
luxwet op de merken zoveel mogelijk uitgelegd worden
in het licht van de bewoordingen en het doel van de
richtlijn, i.h.b. artikel 7 ervan, teneinde het met deze
richtlijn beoogde resultaat te bereiken. (2)

Blijkens artikel 7, eerste lid, van de eerste richtlijn van
de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpas-
sing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG,
PbEG 11.2.1989 nr. L 40/1) staat het aan het merk ver-
bonden recht de houder niet toe het gebruik daarvan te
verbieden voor waren die onder dit merk door de hou-
der of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de
handel zijn gebracht. Krachtens het tweede lid van dit
artikel is lid 1 niet van toepassing wanneer er voor de
houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten te-

gen verdere verhandeling van de waren, met name
wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de han-
del zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

De overeenkomst tussen artikel 13.A.8 van de eenvor-
mige wet en artikel 7 van de eerste richtlijn (EEG) nr.
89/104 valt hierbij op.

Wanneer de juiste toepassing van artikel 7 van voor-
noemde richtlijn zo vanzelfsprekend voor de hand ligt
dat er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan omtrent
de wijze van beantwoording van de aan Uw Hof ge-
stelde vragen, hetgeen naar mijn oordeel hier het geval
is, dan is dit Hof ontslagen van elke verplichting tot
verwijzing naar het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (3) Alsdan kan Uw Hof uitgaan van
het leerstuk van de acte clair, (4) d.w.z. de theorie dat
er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan.

5. Uit de bewoordingen en de achtergrond van het von-
nis van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde
en met name uit de formulering van de prejudiciéle
vragen blijkt dat deze rechtbank slechts wenst te ver-
nemen wat verstaan moet worden, in de zin van artikel
13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet, onder:

1) het in het verkeer brengen van een gemerkt product
in de Europese Economische Gemeenschap;

2) de toestemming van de merkhouder tot dat in het
verkeer brengen.

Daarentegen heeft de Rechtbank van Koophandel te
Dendermonde zelf reeds omtrent de volgende rechts-
punten beslist:

1) de merkhouder kan zich verzetten tegen elk gebruik,
in het economisch verkeer, van zijn merk, ‘met als eni-
ge uitzondering de Europese uitputting ...’weer bij
geen enkele andere uitzondering aanvaard wordt (een-
vormige wet, artikel 13.A); artikel 13.A.1 geldt dus niet
alleen voor een onrechtmatig gebruik van het merk
(nabootsing of namaking) maar ook voor het gebruik
ervan door rechtverkrijgenden; met gebruik wordt
eveneens bedoeld de invoer van waren (artikel
13.A.2);

2) de uitputting van het recht van de merkhouder blijft
tot de Europese Unie beperkt; de universele uitputting
is niet meer mogelijk.

Hoe belangwekkend de talrijke opmerkingen van par-
tijen voor Uw Hof ook zijn, ik beperk mij in deze
conclusie in beginsel tot het bespreken van de twee bo-
venstaande begrippen die ter uitlegging aan Uw Hof
zijn voorgelegd. Dit neemt niet weg dat ik het eens ben
met de draagwijdte die door de Rechtbank van Koop-
handel te Dendermonde — alhoewel de eigenlijke
formulering van het vonnis niet steeds aansluit bij die
waaraan ik zelf de voorkeur zou hebben gegeven —
aan artikel 13.A.1, 13.A.2 en 13.A.8 van de eenvormi-
ge wet is gegeven, wat de twee genoemde overige
rechtspunten betreft. Mijn oordeel steun ik daarbij op
de — zeer algemene — bewoordingen van de artikelen
13.A.1 en 13.A.2 en op het als uitzonderings-bepaling
aan te merken artikel 13.A.8.

6. Wat dient te worden verstaan onder het in het ver-
keer brengen van een gemerkte waar in de
Gemeenschap, in de zin van artikel 13.A.8 van de een-
vormige Beneluxwet?
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In de eenvormige Beneluxwet noch in de eerste richt-
lijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten
(89/104/EEG) wordt dit begrip gedefinieerd hoewel het
zowel in artikel 13.A.8 van de eenvormige wet als in
artikel 7, lid 1, van de richtlijn voorkomt. Noch de con-
siderans van het Protocol houdende wijziging van de
eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te
Brussel op 2 december 1992, noch het Gemeenschap-
pelijk Commentaar van de regeringen bij dit Protocol,
noch de considerans van de eerste richtlijn 89/104/EEG
van 21 december 1988, noch de tot dusver door Uw
Hof gewezen arresten lijken mij in de regel aankno-
pingspunten te bieden om dit begrip nader te
omschrijven.

Daarentegen valt m.i. uit het Silhouette-arrest van 16
juli 1998 van het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen (5) en uit de conclusie van Advocaat-
Generaal Jacobs in de voor dat Hof hangende zaak Se-
bago (6) af te leiden dat slechts de volgende of een
soortgelijke definitie gehanteerd kan worden: als een in
het verkeer brengen in de Gemeenschap van een ge-
merkte waar in de zin van artikel 7, lid 1, van de eerste
richtlijn (EEG) 89/104 en bijgevolg in de zin van arti-
kel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de
merken wordt aangemerkt elke fysieke verhandeling op
de markt van de Europese Economische Gemeenschap
door de houder van het merk van dat welbepaalde au-
thentieke gemerkte product of met diens toestemming,
onder bezwarende titel of om niet, van het betrokken
exemplaar of van de betrokken partij van die welbe-
paalde authentieke gemerkte waar, en uitsluitend dat
exemplaar of die partij, anders dan het afgeven van een
exemplaar of een partij met het oog op het opslaan en
vervolgens verzenden daarvan buiten het grondgebied
van de Gemeenschap.

7. Het vereiste van de verhandeling van het betrokken
exemplaar of van de betrokken partij van een welbe-
paalde authentieke waar, en uitsluitend van dat
exemplaar of van die partij, op de markt van de Euro-
pese Economische Gemeenschap vloeit
noodzakelijkerwijze voort uit de communautaire uitput-
tingsregel zoals die in het Silhouette-arrest in de verf is
gezet. Anders oordelen zou betekenen dat het principe
van de internationale uitputting langs een omweg weer
ingevoerd wordt. (7) Daaruit zou namelijk volgen dat
elke parallelle invoer in de Gemeenschap, dus ook de
Beneluxlanden, van een authentiek gemerkt product dat
nagenoeg identiek is met het in de Europese Economi-
sche Gemeenschap in de handel gebrachte product zou
moeten worden toegelaten, aangezien onder in de han-
del brengen in de Gemeenschap zou worden verstaan
het in de handel brengen van het authentieke gemerkte
product als assortiment van authentieke producten, met
inbegrip van de authentieke nagenoeg identieke pro-
ducten, en niet het in de handel brengen van het enige
betrokken exemplaar of van de enige betrokken partij
van een welbepaald authentiek product.

Nu, indien de merkhouder een welbepaalde partij van
een gemerkt product in de Gemeenschap in de handel
brengt, dan brengt hij alleen die partij in het handels-

verkeer; door deze handeling verhandelt hij niet tevens
partijen van een nagenoeg identiek gemerkt product dat
opgeslagen wordt en buiten het grondgebied van de
Gemeenschap verzonden wordt.

8. Vanuit dezelfde gedachtegang impliceert de verhan-
deling van het betrokken exemplaar of de betrokken
partij van een welbepaald authentiek product, en uit-
sluitend van dat exemplaar of die partij, in de Europese
Economische Gemeenschap — juist doordat ze op het
betrekken exemplaar of de betrokken partij van een
welbepaald authentiek product betrekking heeft — de
daadwerkelijke fysieke terbeschikkingstelling van dit
exemplaar of deze partij op de Gemeenschapsmarkt. (8)
Daarom moest ik in de door mij gegeven definitie het
louter afgeven van het betrokken exemplaar of de be-
trokken partij voor opslag en verdere verzending buiten
het grondgebied van de Gemeenschap uitdrukkelijk uit-
sluiten. Die opslag en deze verzending zijn weliswaar
materiéle handelingen maar behelzen geen fysieke ter-
beschikkingstelling op de Gemeenschapsmarkt.

9. Uit de definitie die ik voor het in de handel brengen
in de Europese Economische Gemeenschap van een
gemerkt product (zie hierboven onder nr. 6) heb gege-
ven, vloeit voort dat wanneer een in de Europese Unie
gevestigde wederverkoper partijen van een authentiek
gemerkt product van een andere eveneens in de Euro-
pese Unie gevestigde wederverkoper betrekt, er slechts
dan sprake is van een in de handel brengen in de Euro-
pese Unie met de in principe daaraan verbonden
uitputting van het recht van de merkhouder indien ge-
noemde partijen oorspronkelijk fysiek onder dit merk
in de Unie in de handel zijn gebracht door de merkhou-
der of met zijn toestemming.

10. Zoals ik hierboven (onder 7) heb gepoogd duidelijk
te maken, volgt de definitie die ik voor het in de handel
brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product
heb gegeven noodzakelijkerwijze uit het principe van
de communautaire uitputting.

Centraal is dus wel de vraag naar de keuze tussen het
principe van de internationale uitputting van het aan het
merk verbonden recht en het principe van de commu-
nautaire uitputting van het aan het merk verbonden
recht. Het principe van de communautaire uitputting
waarvoor thans is gekozen, heeft zowel voor- als tegen-
standers. (9) Dit vraagstuk valt echter op zichzelf
buiten het bestek van de aan Uw Hof gestelde vragen
(zie hierboven onder 5).

11. Uit het vorenstaande volgt dat naar mijn oordeel de
eerste vraag van de Rechtbank van Koophandel te
Dendermonde als volgt moet worden beantwoord:

a) als een in het verkeer brengen in de Gemeenschap
van een gemerkte waar in de zin van artikel 13.A.8 van
de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt aan-
gemerkt elke fysieke verhandeling op de markt van de
Europese Economische Gemeenschap door de houder
van het merk van dat welbepaalde authentieke gemerk-
te product of met diens toestemming, onder
bezwarende titel of om niet, van het betrokken exem-
plaar of van de betrokken partij van die welbepaalde
authentieke gemerkte waar, en uitsluitend dat exem-
plaar of die partij, anders dan het afgeven van een
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exemplaar of een partij met het oog op het opslaan en
vervolgens verzenden daarvan buiten het grondgebied
van de Gemeenschap;

b) het is aan de Rechtbank van Koophandel te Dender-
monde zelf het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake de internationale koopovereenkomsten betref-
fende roerende zaken, opgemaakt te Wenen op 11 april
1980, uit te leggen met betrekking tot de vraag of het
ter beschikking van de koper stellen van de goederen in
de zin van dit internationale verdrag bestaat uit een fy-
siek op de markt brengen van een gemerkt product
zoals bedoeld in de vorenstaande definitie van het in de
handel brengen in de Europese Economische Gemeen-
schap;

c) de eerste daad van verhandeling, als hierboven om-
schreven, hangt nauw samen met het principe van de
communautaire uitputting van het aan het merk ver-
bonden recht.

12. Nu kom ik tot de bespreking van het tweede begrip
dat Uw Hof ter uitlegging wordt voorgelegd: wat dient
onder toestemming van de merkhouder tot het in het
verkeer brengen van een gemerkt product in de Ge-
meenschap te worden verstaan in de zin van artikel
13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken?
Nogmaals wijs ik op de gelijkenis tussen voormelde
bepaling van de eenvormige wet en artikel 7, lid 1, van
de eerste richtlijn (EEG) nr. 89/104.

In de eenvormige Beneluxwet op de merken noch in de
eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 be-
treffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-
Staten (89/104/EEG) wordt dit begrip gedefinieerd
hoewel het zowel in artikel 13.A.8 van de eenvormige
wet als in artikel 7, lid 1, van de richtlijn voorkomt.
Noch de considerans van het Protocol houdende wijzi-
ging van de eenvormige Beneluxwet op de merken,
ondertekend te Brussel op 2 december 1992, noch het
Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij
dit Protocol, noch de considerans van de eerste richtlijn
89/104/EEG van 21 december 1988 lijken mij in de re-
gel aanknopingspunten te bieden om dit begrip nader te
omschrijven.

Ik ben er dan ook toe geneigd dit begrip te definiéren
en vanuit het aansluitende vraagstuk van de bewijslast
af te bakenen aan de hand van de algemene beginselen,
de gangbare betekenis van de woorden, het Silhouette-
arrest van 16 juli 1998 van het Hof van Justitia van de
Europese Gemeenschappen, (10) de conclusie van Ad-
vocaat-Generaal Jacobs in de wvoor genoemd Hof
hangende zaak Sebago, (11) het Meditec-arrest van
Uw Hof van 6 juli 1979 (12) en de door mij onder 6
aangereikte definitie van het in handel brengen in de
Gemeenschap van een gemerkt product.

Derhalve kan naar mijn mening slechts de volgende of
een soortgelijke definitie gehanteerd worden: in de zin
van artikel 7, lid 1, van de eerste richtlijn (EEG)
89/104 en bijgevolg in de zin van artikel 13.A.8 van de
eenvormige Beneluxwet op de merken dient onder toe-
stemming van de merkhouder tot het in de handel
brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product
te worden verstaan, de uitdrukkelijke dan wel stilzwij-
gende doch vaststaande goedkeuring door de houder

van een merk van een fysiek onder dat merk op de
markt brengen in de Europese Economische Gemeen-
schap van het betrokken exemplaar of de betrokken
partij van dat welbepaalde authentieke gemerkte pro-
duct, en uitsluitend van dat exemplaar of die partij.

13. Deze definitie mondt m.i. direct uit in onderstaande
consequenties.

Eerste directe consequentie: wanneer de merkhouder
een exemplaar of een partij van een welbepaald authen-
tiek gemerkt product in de Europese Economische
Gemeenschap verhandelt kan daarom nog niet van hem
gezegd worden dat hij instemt met de verhandeling in
genoemde Gemeenschap van een authentiek gemerkt
product dat met eerstbedoeld product nagenoeg iden-
tiek is. Anders oordelen zou betekenen dat het principe
van de internationale uitputting langs een omweg weer
ingevoerd wordt.

Tweede directe consequentie: het doet er zelfs niet toe
of de merkhouder zijn toestemming heeft gegeven om
een ander exemplaar of andere partijen van het welbe-
paalde authentieke gemerkte product in de
Gemeenschap op de markt te brengen, dan dat exem-
plaar of die partij waarvoor hij in het gegeven geval
zijn rechten in stelling brengt. Hiermee is meteen ook
aangegeven dat er geen enkele reden is dat de merk-
houder een andere uitkomst zou moeten dulden.

14. Met betrekking tot het leveren van het bewijs dat de
merkhouder met het in de handel brengen in de Ge-
meenschap van een authentiek gemerkt product heeft
ingestemd, komt het mij dienstig voor dat uw hof aan-
sluiting zoekt bij de principes inzake de bewijslast die
het in zijn Meditec-arrest van 6 juli 1979 heeft vastge-
legde. (13)

Uit de bewoordingen en het samen lezen van de leden 1
en 8 van onderdeel A van artikel 13 van de eenvormige
Beneluxwet op de merken, resp. geinspireerd op de ar-
tikelen 5, leden 1 en 2, en 7 van de eerste richtlijn
(EEG) 89/104, blijkt dat de wetgever de in lid 8 neerge-
legde beperking heeft geconcipieerd als een
uitzondering op de in het eerste lid aan de merkhouder
toegekende bevoegdheid om zich op grond van zijn uit-
sluitend recht te verzetten tegen ‘elk’ gebruik als daar
nader is omschreven.

Dit brengt mede dat ervan uitgegaan mag worden dat
elke wederpartij van de merkhouder, indien zij de bepa-
ling van lid 8 inroept, in beginsel dient te bewijzen dat
het concreet in het geding zijnde exemplaar of de con-
creet in het geding zijnde partijen van het welbepaalde
authentieke gemerkte product onder dit merk met de
toestemming van de merkhouder in de Europese Eco-
nomische Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

Bij gebrek aan een preciezere tekst in artikel 13.A.1 en
13.A.8 belet zulks evenwel niet dat de rechter, rekening
houdend met de stellingen van partijen en de omstan-
digheden van het geval, de merkhouder geheel of ten
dele met bewijs belast. Bij de verdeling van de bewijs-
last kan de rechter dan ook betekenis toekennen aan de
omstandigheid dat een der partijen reeds een begin van
bewijs heeft geleverd, de moeilijkheid een negatief be-
wijs te leveren en de vraag voor welke partij onder de
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gegeven omstandigheden het leveren van bewijs het
minst bezwaarlijk is.

Mijn oordeel op dit punt vat ik als volgt samen: de be-
wijslast met betrekking tot de in artikel 13.A.8
genoemde en hierboven aangehaalde omstandigheden
rust in beginsel op de wederpartij van de merkhouder,
maar zulks belet niet de rechter, rekening houdend met
de stellingen van partijen en de omstandigheden van
het geval, de merkhouder geheel of gedeeltelijk met
bewijs te belasten.

Derhalve doet een detailhandelaar die op het grondge-
bied van de Europese Economische Gemeenschap
verkoopt er verstandig aan tijdig bij zijn leverancier te
informeren of het betrokken exemplaar of de betrokken
partijen pan het welbepaalde authentieke gemerkte pro-
duct, die te koop worden aangeboden, onder dat merk
met de toestemming van de merkhouder-producent in
de Europese Economische Gemeenschap in de handel
zijn gebracht.

15. De voorgaande overwegingen leiden mij tot de slot-
som dat de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde door
de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde gestel-
de vragen als volgt kunnen worden beantwoord
(waarbij dezelfde nummering wordt aangehouden als
bij de vragen):

2. onder toestemming van de merkhouder tot het in het
verkeer brengen in de Gemeenschap van een gemerkt
product in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige
Beneluxwet op de merken dient te worden verstaan, de
uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende doch vaststaande
goedkeuring door de houder van een merk van een fy-
siek onder dat merk op de markt te brengen in de
Europese Economische Gemeenschap van het betrok-
ken exemplaar of de betrokken partij van dat
welbepaalde authentieke gemerkte product, en uitslui-
tend van dat exemplaar of die partij; derhalve is van
toestemming van de merkhouder in zin van artikel
13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken
geen sprake doordat de producten die het merk voeren
en voor uitvoer buiten de Europese Unie bestemd zijn
in de Europese Unie worden ontworpen en/of van daar-
uit worden gefactureerd;

3. van toestemming van de merkhouder in de zin van
artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de
merken is evenmin sprake doordat de merkhouder
reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijk-
waardige modellen van een product in de Europese
Unie commercialiseert;

4. met betrekking tot artikel 13.A.8 van de eenvormige
Beneluxwet op de merken maar onverminderd het —
afzonderlijke — middel dat eventueel kan worden ont-
leend aan verbodsbepalingen inzake
concurrentiebeperkende praktijken speelt het geen rol
dat de verschillen tussen het authentieke gemerkte pro-
duct gering zijn;

5. ingeval een wederverkoper die in de Europese Unie
is gevestigd een gemerkt product koopt van een andere
eveneens in de Europese Unie gevestigde wederverko-
per, mag men niet concluderen dat eerstbedoelde
wederverkoper aan zijn aandeel in de bewijslast om-
trent de communautaire oorsprong van het product

heeft voldaan doordat hij het bewijs levert dat hij in-
derdaad van deze tweede wederverkoper op het
grondgebied van de Europese Unie heeft gekocht; de
bewijslast met betrekking tot de in artikel 13.A.8 ge-
noemde omstandigheden dat het merk gebruikt wordt
voor waren die onder dat merk met de toestemming van
de merkhouder in de Gemeenschap in het verkeer zijn
gebracht rust in beginsel op elke wederpartij van de
merkhouder; zulks belet evenwel niet de rechter, reke-
ning houdend met de stellingen van partijen en de
omstandigheden van het geval, de merkhouder geheel
of gedeeltelijk met bewijs te belasten.

6. de toestemming van de merkhouder tot het in het
verkeer brengen in de Europese economische Gemeen-
schap van een gemerkt product is een uitdrukkelijke
dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring
door de merkhouder; van goedkeuring door de merk-
houder kan geen sprake zijn indien deze zijn
medecontractant voor de afzet buiten de Europese Unie
van een exemplaar of partijen van een welbepaald au-
thentiek gemerkt product uitdrukkelijk verboden heeft
elke latere invoer naar de Europese Unie te verrichten
met het oog op de wederverkoop van dat exemplaar of
van die partijen op het grondgebied van de Unie.
Conclusie

16. In het licht van vorenstaande overwegingen stel ik
Uw Hof voor de zes door de Rechtbank van Koophan-
del te Dendermonde gestelde vragen als volgt te
beantwoorden:

1. a) als een in het verkeer brengen in de Gemeenschap
van een gemerkte waar in de zin van artikel 13.A.8 van
de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt aan-
gemerkt elke fysieke verhandeling op de markt van de
Europese Economische Gemeenschap, door de houder
van het merk van dat welbepaalde authentieke gemerk-
te product of met diens toestemming, onder
bezwarende titel of om niet, van het betrokken exem-
plaar of van de betrokken partij van die welbepaalde
authentieke gemerkte waar, en uitsluitend dat exem-
plaar of die partij, anders dan het afgeven van een
exemplaar of een partij met het oog het opslaan en ver-
volgens verzenden daarvan buiten het grondgebied van
de Gemeenschap;

b) het is aan de Rechtbank van Koophandel te Dender-
monde zelf het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake de internationale koopovereenkomsten betref-
fende roerende goederen, opgemaakt te Wenen op 11
april 1980, uit te leggen met betrekking tot de vraag of
het ter beschikking van de koper stellen van de goede-
ren in de zin van dit internationale verdrag bestaat uit
een fysiek op de markt brengen van een gemerkt pro-
duct zoals bedoeld in de vorenstaande definitie van het
in de handel brengen in de Europese Economische Ge-
meenschap;

c) de eerste daad van verhandeling, als hierboven om-
schreven, hangt nauw samen met het principe van de
communautaire uitputting van het aan het merk ver-
bonden recht.

2. in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Be-
neluxwet op de merken dient onder toestemming van
de merkhouder tot het in de handel brengen in de Ge-
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meenschap van een gemerkt product te worden ver-
staan, de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende doch
vaststaande goedkeuring door de houder van een merk
van een fysiek onder dat merk op de markt brengen in
de Europese Economische Gemeenschap van het be-
trokken exemplaar of de betrokken partij van dat
welbepaalde authentieke gemerkte product, en uitslui-
tend van dat exemplaar of die partij: derhalve is er van
toestemming van de merkhouder in zin van artikel
13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken
geen sprake doordat de producten die het merk voeren
en voor uitvoer buiten de Europese Unie bestemd zijn
in de Europese Unie worden ontworpen en/of van daar-
uit worden gefactureerd;

3. van toestemming van de merkhouder in de zin van
artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de
merken is evenmin sprake doordat de merkhouder
reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijk-
aardige modellen van een product in de Europese Unie
commercialiseert;

4. met betrekking tot artikel 13.A.8 van de eenvormige
Beneluxwet op de merken maar onverminderd het —
afzonderlijke — middel dat eventueel kan worden ont-
leend aan verbodsbepalingen inzake
concurrentiebeperkende praktijken speelt het geen rol
dat de verschillen tussen het authentieke gemerkte pro-
duct en het nagenoeg identieke authentieke gemerkte
product gering zijn;

5. ingeval een wederverkoper die in de Europese Unie
is gevestigd een gemerkt product koopt van een andere
eveneens in de Europese Unie gevestigde wederverko-
per, mag men niet concluderen dat eerstbedoelde
wederverkoper aan zijn aandeel in de bewijslast om-
trent de communautaire oorsprong van het product
heeft voldaan doordat hij het bewijs levert dat hij in-
derdaad van deze tweede wederverkoper op het
grondgebied van de Europese Unie heeft gekocht; de
bewijslast met betrekking tot de in artikel 13.A.8 ge-
noemde omstandigheden dat het merk gebruikt wordt
voor waren die onder dat merk met de toestemming van
de merkhouder in de Gemeenschap in het verkeer zijn
gebracht rust in beginsel op elke wederpartij van de
merkhouder; zulks belet evenwel niet de rechter, reke-
ning houdend met de stellingen van partijen en de
omstandigheden van het geval, de merkhouder geheel
of gedeeltelijk met bewijs te belasten;

6. de toestemming van de merkhouder tot het in het
verkeer brengen in de Europese Economische Gemeen-
schap van een gemerkt product is een uitdrukkelijke
dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring
door de merkhouder; van goedkeuring door de merk-
houder kan geen sprake zijn indien deze zijn
medecontractant voor de afzet buiten de Europese Unie
van een exemplaar of partijen van een welbepaald au-
thentiek gemerkt product uitdrukkelijk verboden heeft
elke latere invoer naar de Europese Unie te verrichten
met het oog op de wederverkoop van dat exemplaar of
van die partijen op het grondgebied van de Unie.

Noten bij Conclusie A.-G.

(1) Pasinomie (Belgig) 1995, p. 2397 en 2403.

(2) HVJEG 16 juli 1998 (Silhouette International
Schmied GmbH und Co t/Hartlauer Handelsgesell-
schaft MbH), C-355-96, Jur. HVJEG, p. 1-4799, meer
bepaald § 36.

(3) HVJEG 6 oktober 1982 (SRL Cilfit et Lanificio di
Gavardo SpA t/Ministere de la Santé), zaak 283/81,
Jur. HVJEG, p. 3415.

(4) Zie R. Joliet, L'article 177 du Traité CEE et le ren-
voi préjudiciel, tekst van de lezing gegeven te
Luxemburg op 6 mei 1991 tijdens het bezoek van ma-
gistraten van hoge rechtscolleges, p. 20 t/m 22.

(5) HVIJEG 16 juli 1998 (Silhouette International
Schmied GmbH und Co t/Hartlauer Handelsgesell-
schaft mbH), C-355/96, Jur. HVJEG, p. 1-4799,
inzonderheid § 15 t/m 31.

(6) HVJEG Opinion of advocate general Jacobs deli-
vered on 25 March 1999, Case C-173/98, Sebaco Inc.
and Ancienne Maison Dubois et Fils SA v. GB-UNIC
SA, met name nrs. 17, 18, 21, 24, 25 en 28 t/m 32. In
deze conclusie heeft Advocaat-Generaal Jacobs het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorge-
steld te antwoorden (vrije vertaling) dat artikel 7, lid 1,
van de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21
december 1988 aldus uitgelegd dient te worden dat
wanneer waren door de merkhouder of met diens toe-
stemming in de Europese Economische Ruimte zijn
verhandeld, zulks er niet aan in de weg staat dat de
merkhouder zijn merkrechten uitoefent om zich te ver-
zetten tegen de invoer in de Europese Economische
Ruimte van andere identieke of soortgelijke waren die
van zijn merk zijn voorzien.

(7) Voorzover nodig herinner ik eraan enerzijds dat
het principe van de universele of internationale uitput-
ting van het aan het merk verbonden recht inhoudt dat
de rechten van de merkhouder uitgeput zijn zodra de
van het merk voorziene waar in de handel is gebracht,
ongeacht de plaats waar deze verhandeling plaatsvindt,
en anderzijds dat het principe van de communautaire
uitputting van het aan het merk verbonden recht in-
houdt dat de rechten van de merkhouder slechts
uitgeput zijn wanneer de van het merk voorziene waar
door de merkhouder of met zijn toestemming in de Eu-
ropese Economische Gemeenschap (in de EER sinds
de inwerkingtreding van de EER-Overeenkomst) in de
handel zijn gebracht, met uitsluiting dus van derde lan-
den. Op grond van het principe van de communautaire
uitputting is de regel dat, wanneer een door een merk
beschermd product door de merkhouder of met zijn
toestemming in de Gemeenschap in de handel is ge-
bracht, het merkrecht niet langer kan worden
ingeroepen om het vrije verkeer van het product op de
interne markt te beperken, bijgevolg niet van toepas-
sing op parallel import uit landen buiten de
Gemeenschap (zie Schriftelijke vraag P-0737/98 van
Werner Langen aan de Commissie en Aanvullend ant-
woord van de heer Monti namens de Commissie,
PbEG, 22-12-1998, C 402/25 en 26).
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(8) Vgl. BenGH, gevoegde zaken A 89/1 en A 91/1,
Valeo SA t. Automotive Products Benelux BV en Au-
tomotive Products Benelux BV t. Valeo SA, 6
november 1992, Ben. Jur. 1992, 13, p. 1. Concl. Plv.
Adv.-Gen. R. Mok.

(9) Zie met name F. de Visscher, Observations sous
C.J.C.E. 16 juillet 1998 (Silhouette-arrét), Journal des
Tribunaux 1999, p. 286-291, i.h.b. p. 290. Het naar
mijn gevoelen meest relevante argument dat tegen het
principe van de communautaire uitputting aangevoerd
wordt is de nadelige uitwerking van dit principe voor
de consument die verstoken blijft van goedkopere ge-
merkt producten. De internationale uitputting stimuleert
immers de prijsconcurrentie. Het argument van het
voordeel dat het principe van de internationale uitput-
ting de consument biedt lijkt mij persoonlijk des te
overtuigender omdat sinds een vijftiental jaren de func-
ties van het merk aan een aanzienlijke ontwikkeling
onderhevig zijn geweest. Het merk fungeerde voorheen
hoofdzakelijk als een identiteitsbewijs, d.w.z. een mid-
del om de waren van een onderneming van de van
andere te onderscheiden (identificatie- en onderschei-
dingsfunctie) en als een middel om de consument
zekerheid te bieden doordat het verifiéren van de kwali-
teit van het betrokken gemerkte product achterwege
kon blijven (kwaliteitsfunctie). Enerzijds zijn consu-
menten thans meer geinteresseerd in de precieze inhoud
van (merk)producten zodat naast de traditionele recla-
mefunctie geleidelijk een wervingsfunctie van het
gemerkt product is ontstaan; anderzijds worden de ver-
schillen tussen (merk)producten allengs kleiner omdat
de technologie zo snel evolueert dat innovatie in geen
tijd door concurrenten overgenomen wordt; tenslotte en
vooral is voor het merk een functie ontstaan van
‘groepsverbondenheid” met soms bedenkelijke gevol-
gen (dat is met name het geval bij jongeren die een
bepaald voorwerp verkiezen waarop een bekend merk
prijkt, dat bij leeftijdsgenoten in de smaak valt boven
een soortgelijk beter voorwerp dat echter het herken-
ningsteken van de groep mist).

(10) HVIJEG, 16 juli 1998 (Silhouette International
Schmied GmbH und Co t/Hartlauer Handelsgesell-
schaft mbH), C-355/96, Jur. HVJEG, p. 1-4799,
inzonderheid § 34 en 35.

(11) HVJEG, Opinion of advocate general Jacobs deli-
vered on 25 March 1999, Case C-173/98, Sebaco Inc.
and Ancienne Maison Dubois et Fils SA v. GB-UNIC
SA, inzonderheid nrs. 17, 18, 21 en 25 t/m 32.

(12) BenGH, zaak A 78/2, Pfizer Incorporated t. Me-
ditec BV en A.J.Th. van den Broek, 6 juli 1979,
Benelux Jur. 1975-1979, 1, p. 191, in het bijzonder p.
196 en 197, concl. Adv.-Gen., Hoofd van het Parket, J.
Olinger-Rouff.

(13) BenGH, zaak A 78/2, Pfizer Incorporated t. Me-
ditec BV en A.J.Th. van den Broek, 6 juli 1979,
Benelux Jur. 1975-1979, 1, p. 191, in het bijzonder p.
196 en 197, concl. Adv.-Gen., Hoofd van het Parket, J.
Olinger-Rouff.
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