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Hof van Justitie EG, 13 september 2001, Schieving-
Nijstad (Route 66) 

 

 
 

TRIPs 
 
Overgangsrecht TRIPs 
TRIPs van toepassing indien behandeling ter zitting 
is afgesloten, maar rechter nog geen uitspraak heeft 
gedaan en inbreuk voortduurt 
indien het TRIPs voor de betrokken lidstaat in werking 
is getreden op een tijdstip waarop de behandeling van 
de zaak ter terechtzitting in eerste aanleg is afgesloten, 
doch de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan, artikel 
50 van het TRIPs van toepassing is voorzover de in-
breuk op de intellectuele-eigendomsrechten wordt 
voortgezet na de datum waarop het TRIPs voor de Ge-
meenschap en de lidstaten in werking is getreden 
 
ARTIKEL 50(6) TRIPs 
• Rechtstreekse werking  
Procedureregels roepen voor particulieren geen 
rechten in het leven, maar rechterlijke autoriteiten 
moeten bij toepassing nationaal recht zoveel moge-
lijk conform artikel 50(6) TRIPs doen 
dat de procedureregels van artikel 50 van het TRIPs, in 
het bijzonder lid 6, niet van dien aard zijn dat zij voor 
particulieren rechten in het leven roepen waarop deze 
zich voor de communautaire en de nationale rechter 
rechtstreeks kunnen beroepen. Wanneer de rechterlijke 
autoriteiten hun nationale recht toepassen bij het treffen 
van voorlopige maatregelen ter bescherming van intel-
lectuele-eigendomsrechten op een gebied waarop het 
TRIPs van toepassing is en de Gemeenschap reeds re-
gelgevend is opgetreden, moeten zij dit niettemin zo 
veel mogelijk doen in het licht van de bewoordingen en 
het doel van artikel 50, lid 6, van het TRIPs, in het bij-
zonder rekening houdend met alle omstandigheden van 
de bij hen aanhangige zaak, teneinde een evenwicht te 
verzekeren tussen de conflicterende rechten en ver-
plichtingen van de houder van de intellectuele-
eigendomsrechten en van de verweerder. 
• Verzoek noodzakelijk 
Verzoek noodzakelijk voor verval voorlopige maat-
regel 
dat artikel 50, lid 6, van het TRIPs aldus moet worden 
uitgelegd dat een verzoek van de verweerder noodzake-
lijk is voor het vervallen van de in kort geding 
getroffen voorlopige maatregelen, indien geen bodem-
procedure aanhangig is gemaakt binnen de bij de 
voorlopige maatregelen gestelde termijn dan wel, inge-

val geen termijn is gesteld, binnen 20 werkdagen of 31 
kalenderdagen, naar gelang van welke van beide ter-
mijnen de langste is. 
• Aanvangstijdtip termijn  
Precieze aanvangstijdstip termijn in beginsel zaak 
van nationaal recht 
dat bij gebreke van een regeling in het TRIPs over het 
tijdstip waarop de in artikel 50, lid 6, van het TRIPs 
bedoelde termijn van 20 werkdagen of 31 kalenderda-
gen ingaat, elke overeenkomstsluitende partij vrij is het 
aanvangstijdstip van deze termijn te bepalen, mits deze 
redelijk is gezien de omstandigheden van de zaak en 
rekening houdend met het noodzakelijke evenwicht 
tussen de conflicterende rechten en verplichtingen van 
de houder van de intellectuele-eigendomsrechten en 
van de verweerder. 
• Bevoegdheid vatstellen termijn 
Lidstaten vrij om al dan niet aan rechterlijke auto-
riteiten bevoegdheid te verlenen om termijn vast te 
stellen 
Dat artikel 50, lid 6, van het TRIPs niet voorschrijft, 
doch ook niet uitsluit, dat de lidstaten in voorkomend 
geval aan de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid 
verlenen om de termijn vast te stellen waarbinnen een 
bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt. 
Daar deze bepaling geen regeling ter zake bevat, is het 
aan de afzonderlijke lidstaten om de omvang van de 
bevoegdheden van de rechter in hoger beroep op dit 
punt te bepalen. 
 
Vindplaatsen: curia.europe.eu; IER 2001, nr. 59; NJ 
2002, 90, m.nt Verkade  
 
Hof van Justitie EG, 13 september 2001 
(G. C. Rodríguez Iglesias, C. Gulmann, A. La Pergola, 
M. Wathelet en V. Skouris, D. A. O. Edward (rappor-
teur), J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, 
F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rod-
rigues en C. W. A. Timmermans) 
 
Overeenkomst tot oprichting van Wereldhandelsorga-
nisatie - Artikel 50, lid 6, TRIPs-overeenkomst - 
Uitlegging - Rechtstreekse werking - Toepassing op 
procedure die aanhangig is ten tijde van inwerkingtre-
ding in betrokken lidstaat - Voorwaarden voor 
vaststelling van termijn voor aanhangig maken van 
hoofdzaak - Berekening van deze termijn 
 
In zaak C-89/99, 
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 
177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van de Hoge 
Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding 
tussen 
Schieving-Nijstad vof e.a. 
en 
[X], 
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van 
artikel 50, lid 6, van de Overeenkomst inzake de han-
delsaspecten van de intellectuele eigendom, die als 
bijlage 1 C aan de Overeenkomst tot oprichting van de 
Wereldhandelsorganisatie is gehecht en namens de 
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Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegd-
heid vallende aangelegenheden, is goedgekeurd bij 
besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 
(PB L 336, blz. 1), 
wijst 
HET HOF VAN JUSTITIE, 
samengesteld als volgt:  (…) 
advocaat-generaal: F. G. Jacobs, 
griffier: L. Hewlett, administrateur, 
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: 
- R. [X], vertegenwoordigd door L. M. Schreuders-
Ebbekink, advocaat,  
- de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-
Bellanger en S. Seam als gemachtigden,  
- de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Fer-
nandes, T. Moreira en J. Palma als gemachtigden,  
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegen-
woordigd door J. E. Collins als gemachtigde, bijgestaan 
door M. Hoskins, barrister,  
- de Raad van de Europese Unie, vertegenwoordigd 
door J. Huber en G. Houttuin als gemachtigden,  
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
vertegenwoordigd door P. J. Kuijper als gemachtigde,  
gezien het rapport ter terechtzitting,  
gehoord de mondelinge opmerkingen van Schieving-
Nijstad vof e.a., vertegenwoordigd door P. Garretsen, 
advocaat, en de Commissie, vertegenwoordigd door H. 
M. H. Speyart als gemachtigde, ter terechtzitting van 
17 oktober 2000, 
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter te-
rechtzitting van 15 februari 2001, 
het navolgende 
Arrest 
1. Bij arrest van 5 maart 1999, ingekomen bij het Hof 
op 15 maart daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der 
Nederlanden zes prejudiciële vragen gesteld over de 
uitlegging van artikel 50, lid 6, van de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigen-
dom (hierna: TRIPs), die als bijlage 1 C aan de 
Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsor-
ganisatie (hierna: WTO-overeenkomst) is gehecht en 
namens de Gemeenschap, voor wat betreft de onder 
haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, is goed-
gekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 
december 1994 (PB L 336, blz. 1).  
2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen ener-
zijds de vennootschap onder firma Schieving-Nijstad 
vof en haar eigenaars (hierna: Schieving-Nijstad e.a.) 
en anderzijds R. [X], betreffende een door [X] inge-
diend verzoek om voorlopige maatregelen tot staking 
van de inbreuk die op het merk waarvan hij houder is, 
zou zijn gemaakt.  
De communautaire wetgeving 
3. De slotakte waarin de resultaten van de multilaterale 
handelsbesprekingen van de Uruguayronde zijn vastge-
legd, en, onder voorbehoud van sluiting, de WTO-
overeenkomst, zijn op 15 april 1994 te Marrakech (Ma-
rokko) ondertekend door de vertegenwoordigers van de 
Gemeenschap en van de lidstaten.  
4. De elfde overweging van de considerans van besluit 
94/800 luidt:  

Overwegende dat de Overeenkomst tot oprichting van 
de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de bij-
lagen daarvan, niet van dien aard is dat men er zich 
rechtstreeks voor de rechterlijke instanties van de Ge-
meenschap of de lidstaten op kan beroepen. 
 
5. Artikel 1, lid 1, eerste streepje, van besluit 94/800 
bepaalt:  
Namens de Europese Gemeenschap worden, voor wat 
betreft het gedeelte dat onder haar bevoegdheid valt, de 
volgende multilaterale overeenkomsten en besluiten 
goedgekeurd: 
- de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhan-
delsorganisatie, alsmede de in de bijlagen 1, 2 en 3 van 
deze overeenkomst opgenomen overeenkomsten.  
6. In de preambule van het TRIPs wordt uitdrukkelijk 
de noodzaak erkend van het opstellen van nieuwe re-
gels en methoden met betrekking tot:  
 (...) 
b) het voorzien in adequate normen en beginselen be-
treffende het bestaan, de reikwijdte en de 
gebruikmaking van met de handel verband houdende 
rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom;  
c) het voorzien in doeltreffende en passende middelen 
om de met de handel verband houdende rechten uit 
hoofde van de intellectuele eigendom te handhaven, 
rekening houdend met verschillen in nationale rechts-
stelsels;  
 (...). 
7. In artikel 1, lid 1, van het TRIPs, Aard en reikwijdte 
van verplichtingen, wordt bepaald:  
De leden geven uitvoering aan de bepalingen van deze 
overeenkomst. De leden kunnen, maar zijn niet ver-
plicht, in hun nationale wetgeving een uitgebreidere 
bescherming toepassen dan in deze overeenkomst is 
vereist, mits deze bescherming niet in strijd is met de 
bepalingen van deze overeenkomst. Het staat de leden 
vrij de passende methode voor toepassing van de bepa-
lingen van deze overeenkomst binnen hun eigen 
rechtsstelsel en -praktijk te bepalen. 
8. Artikel 8, lid 2, van het TRIPs bepaalt:  
Passende maatregelen, mits in overeenstemming met de 
bepalingen van deze overeenkomst, kunnen nodig zijn 
ter voorkoming van misbruik van rechten uit hoofde 
van de intellectuele eigendom door bezitters van die 
rechten of van het toevlucht nemen tot gedragingen die 
het handelsverkeer op onredelijke wijze beperken of de 
internationale overdracht van technologie nadelig beïn-
vloeden. 
9. Deel III van het TRIPs, Handhaving van de rechten 
uit hoofde van de intellectuele eigendom, bevat alge-
mene verplichtingen voor de leden. In het bijzonder 
bepaalt artikel 41, leden 1 en 2, van het TRIPs:  
1. De leden zien erop toe dat in hun nationale wetge-
ving is voorzien in procedures voor de handhaving, 
zoals bedoeld in dit deel, opdat doeltreffend kan wor-
den opgetreden tegen elke inbreuk op onder deze 
overeenkomst vallende rechten uit hoofde van de intel-
lectuele eigendom, met inbegrip van snelle middelen 
om inbreuken te voorkomen en middelen die verdere 
inbreuken tegengaan. Deze procedures dienen zodanig 

www.ie-portal.nl  Pagina 2 van 17 
 



 
www.iept.nl  IEPT20010913, HvJEG, Schieving-Nijstad (Route 66) 

te worden toegepast dat het scheppen van belemmerin-
gen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en 
dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van 
deze procedures. 
2. Procedures betreffende de handhaving van rechten 
uit hoofde van de intellectuele eigendom dienen eerlijk 
en billijk te zijn. Zij mogen niet onnodig ingewikkeld 
of kostbaar zijn of onredelijke termijnen of nodeloze 
vertragingen inhouden. 
10. De bepalingen van artikel 50 van het TRIPs die in 
casu in het geding zijn, luiden:  
1. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid 
om onmiddellijke en doeltreffende voorlopige maatre-
gelen te gelasten: 
a) om te beletten dat zich een inbreuk op een recht uit 
hoofde van de intellectuele eigendom voordoet, en met 
name om te beletten dat goederen in het verkeer onder 
hun rechtsmacht worden gebracht, met inbegrip van 
ingevoerde goederen onmiddellijk na inklaring door de 
douane;  
b) om met betrekking tot de vermeende inbreuk van 
belang zijnd bewijsmateriaal te beschermen.  
2. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid, 
wanneer passend, voorlopige maatregelen te treffen 
zonder de wederpartij te hebben gehoord, met name 
wanneer uitstel vermoedelijk onherstelbare schade voor 
de houder van het recht zal veroorzaken, of wanneer er 
een aantoonbaar risico is dat bewijsmateriaal zal wor-
den vernietigd. 
 (...) 
4. Wanneer er voorlopige maatregelen zijn genomen 
zonder dat de wederpartij is gehoord, worden de be-
trokken partijen onverwijld daarvan in kennis gesteld, 
uiterlijk na uitvoering van de maatregelen. Op verzoek 
van de verweerder vindt een herziening plaats, met in-
begrip van het recht te worden gehoord, teneinde te 
beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisge-
ving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te 
worden gewijzigd, herroepen of bevestigd. 
 (...) 
6. Onverminderd het vierde lid, worden op grond van 
het eerste en het tweede lid genomen voorlopige maat-
regelen op verzoek van de verweerder herroepen of 
houden zij anderszins op gevolg te hebben, indien de 
procedure die leidt tot een beslissing ten principale niet 
wordt aangevangen binnen een redelijke termijn, te be-
palen door de rechterlijke autoriteit die de maatregelen 
gelast wanneer het nationale recht zulks toestaat of, 
wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een ter-
mijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig 
kalenderdagen, naar gelang van welke van beide ter-
mijnen de langste is. 
 (...) 
11. Artikel 70, lid 1, van het TRIPs bepaalt:  
Deze overeenkomst schept geen verplichtingen met be-
trekking tot handelingen die zich hebben voorgedaan 
vóór de datum van toepassing van de overeenkomst 
voor het lid in kwestie. 
12. De WTO-overeenkomst en het TRIPs, dat daarvan 
integrerend deel uitmaakt, zijn in werking getreden op 
1 januari 1995. Volgens artikel 65, lid 1, van het TRIPs 

waren de leden echter niet verplicht de bepalingen van 
het TRIPs toe te passen vóór het verstrijken van een 
algemene termijn van één jaar, te weten vóór 1 januari 
1996 (hierna: uiterste datum).  
De nationale wetgeving 
13. De Nederlandse procedure betreffende verzoeken 
om voorlopige maatregelen is geregeld in het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), dat na de 
inwerkingtreding van het TRIPs niet gewijzigd is.  
14. Artikel 289, lid 1, Rv bepaalt:  
In alle zaken waarin uit hoofde van onverwijlde spoed, 
gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke 
voorziening bij voorraad wordt vereist, kan de vorde-
ring worden aangebracht op een terechtzitting, te dien 
einde door de president te houden op de daartoe door 
hem te bepalen werkdagen. 
15. In die gevallen kunnen partijen volgens artikel 290, 
lid 2, Rv vrijwillig voor de president in kort geding ver-
schijnen, waarbij de eiser ter terechtzitting 
vertegenwoordigd moet zijn door een procureur en de 
verweerder in persoon of vertegenwoordigd door een 
procureur kan verschijnen.  
16. Volgens artikel 292 Rv brengen beslissingen bij 
voorraad geen nadeel toe aan de zaak ten principale. In 
de praktijk zijn partijen geneigd af te zien van een pro-
cedure ten principale en genoegen te nemen met de in 
kort geding gegeven beslissing. Volgens de aan het Hof 
verstrekte inlichtingen betekent dit, dat in het meren-
deel van de Nederlandse zaken een latere 
bodemprocedure niet vereist is.  
17. Voorts kent het Nederlandse recht geen dwingende 
termijn voor het aanhangig maken van een bodempro-
cedure. Noch in de wet noch in de rechtspraak wordt de 
rechter met zoveel woorden de bevoegdheid verleend 
tot het stellen van een dergelijke termijn. Niettemin zijn 
de rechters thans geneigd termijnen van meerdere 
maanden te stellen, aanvangend op uiteenlopende tijd-
stippen, al naar gelang het geval.  
18. Het Hof heeft reeds uitgemaakt, dat een maatregel 
die een einde beoogt te maken aan vermeende inbreu-
ken op een merkrecht en die wordt getroffen in een 
procedure als die van de in de punten 13 tot en met 16 
van dit arrest genoemde bepalingen van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, een voorlopige maat-
regel is in de zin van artikel 50, lid 1, van het TRIPs 
(arrest van 16 juni 1998, Hermès, C-53/96, Jurispr. blz. 
I-3603).  
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 
19. Tussen 21 juni 1979 en 23 februari 1995 heeft [X] 
zesmaal beeldmerken Route 66 gedeponeerd voor ver-
scheidene categorieën waren en diensten. Deze 
inschrijvingen betroffen in het bijzonder de klassen 32, 
33 en 42 (respectievelijk alcoholhoudende dranken en 
frisdranken, restauratie en horecadiensten).  
20. [X] heeft ongeveer 20 licenties verleend aan fabri-
kanten voor het op de markt brengen van producten 
onder het merk Route 66, met name stickers en posters, 
neonreclames en alcoholhoudende dranken.  
21. Route 66 is de naam van een oude snelweg in de 
Verenigde Staten van Amerika. De vorm van het 
beeldmerk is afgeleid van de vorm die het verkeersbord 
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had, dat deze weg, toen die nog in zijn geheel in ge-
bruik was, aangaf.  
22. Schieving-Nijstad e.a. exploiteren in Meppel een 
discotheek onder de naam Lord Nelson. In die disco-
theek bevindt zich in ieder geval sinds maart 1995 een 
café genaamd Route 66, dat is gedecoreerd met allerlei 
symbolen van de Verenigde Staten, met name ter her-
innering aan de jaren vijftig. Aan de buitenzijde van de 
discotheek is een uithangbord met Route 66 in neon 
bevestigd, terwijl achter de ramen twee Route 66-
tekens zijn geplaatst. Binnen in het café hangen aller-
hande verkeersborden, posters en platen, waaronder 
ook enkele schildjes met Route 66.  
23. Schieving-Nijstad e.a. hebben geen licentie van [X] 
gekregen. De schildjes en het uithangbord zijn niet 
door of namens [X] of een licentiehouder in het verkeer 
gebracht.  
24. Na een vergeefse sommatie tot staking van het ge-
bruik van het merk Route 66 dagvaardde [X] 
Schieving-Nijstad e.a. in kort geding voor de rechtbank 
te Assen. Bij vonnis van 9 januari 1996 beval de presi-
dent van de rechtbank hen met name het gebruik van de 
benaming (Café) Route 66 en van de merken Route 66 
voor de waren en diensten waarvoor deze merken zijn 
ingeschreven, in het bijzonder de horecadiensten, te 
staken en gestaakt te houden.  
25. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft dit vonnis be-
krachtigd, waarna Schieving-Nijstad e.a. cassatieberoep 
hebben ingesteld bij de Hoge Raad.  
26. Voor de Hoge Raad beroepen Schieving-Nijstad 
e.a. zich op de rechtstreekse werking van artikel 50, lid 
6, van het TRIPs, dat voor Nederland ten laatste op de 
uiterste datum in werking is getreden. Zij verzoeken de 
verwijzende rechter te verklaren, dat indien en voorzo-
ver de voorlopige maatregelen van de president van de 
rechtbank te Assen voor bekrachtiging of toewijzing 
vatbaar mochten zijn geweest, deze niet langer dan ge-
durende een periode van 20 werkdagen of 31 
kalenderdagen, indien deze periode langer mocht zijn, 
na betekening van kracht hadden mogen blijven, na 
welke termijn die maatregelen als vervallen moeten 
worden beschouwd, nu [X] niet binnen deze termijn 
een bodemprocedure tegen hen aanhangig heeft ge-
maakt.  
27. Om het geschil te kunnen beslechten heeft de Hoge 
Raad de behandeling van de zaak geschorst en het Hof 
de volgende prejudiciële vragen gesteld:  
1) Komt aan artikel 50 van het TRIPs-verdrag, in het 
bijzonder aan lid 6 van dat artikel, rechtstreekse wer-
king toe?  
2) Dient artikel 50, lid 6, van het TRIPs-verdrag aldus 
te worden uitgelegd dat voorlopige maatregelen als be-
doeld in de leden 1 en 2 van deze bepaling van 
rechtswege vervallen hetzij indien de hoofdzaak niet 
aanhangig is gemaakt binnen de daartoe bij de voorlo-
pige maatregel vastgestelde termijn, hetzij, bij gebreke 
van zulk een vaststelling, indien de hoofdzaak niet aan-
hangig is gemaakt binnen een termijn van 20 
werkdagen dan wel van 31 kalenderdagen (welke van 
de twee termijnen de langste is), of is voor zodanig 

verval (steeds) een verzoek vereist van de partij tegen 
wie de maatregel is genomen?  
3) Vangt de termijn binnen welke de hoofdzaak aan-
hangig moet worden, wanneer deze niet bij de 
voorlopige voorziening is vastgesteld, aan:  
a) op dan wel daags na de dag waarop de rechter de 
voorlopige maatregel heeft getroffen, dan wel  
b) op dan wel daags na de dag waarop de uitspraak 
houdende de voorlopige maatregel aan de verweerder is 
betekend, dan wel  
c) op dan wel daags na de dag waarop de uitspraak 
houdende de voorlopige maatregel onherroepelijk is 
geworden, dan wel  
d) op enig ander tijdstip?  
4) Moet de rechter die een voorlopige maatregel treft, 
ambtshalve een termijn bepalen, binnen welke een bo-
demprocedure aanhangig dient te worden gemaakt, of 
mag hij een zodanige termijn slechts bepalen, indien 
een daartoe strekkend verzoek is gedaan?  
5) Kan de rechter die in hoger beroep dient te oordelen 
over een door de rechter in eerste aanleg getroffen 
maatregel en deze bevestigt, hetzij ambtshalve hetzij op 
verzoek van één der partijen alsnog een termijn als 
hiervoor bedoeld vaststellen, indien de rechter in eerste 
aanleg zulks heeft nagelaten?  
6) Is artikel 50 van het TRIPs-verdrag van toepassing, 
indien dit verdrag voor de betrokken lidstaat in werking 
treedt op een tijdstip, waarop de behandeling ter te-
rechtzitting in eerste aanleg is afgesloten, doch de 
rechter nog geen uitspraak heeft gedaan?  
Beoordeling door het Hof 
28. Alvorens de vragen te beantwoorden, moeten enke-
le opmerkingen worden gemaakt over de bij het TRIPs 
ingevoerde regeling.  
De bij het TRIPs ingevoerde regeling 
29. De prejudiciële vragen betreffen de procedureregels 
voor het treffen van voorlopige maatregelen in het ka-
der van een rechtsvordering die ertoe strekt een derde 
te beletten om, zonder toestemming van de houder van 
een ingeschreven merk, voor dezelfde of soortgelijke 
waren of diensten als die welke onder dit merk begre-
pen zijn, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn 
aan of overeenstemmen met die waardoor dit merk 
wordt weergegeven.  
30. Wat het merkenrecht betreft, een gebied waarop het 
TRIPs van toepassing is en de Gemeenschap reeds re-
gelgevend is opgetreden, is het Hof bevoegd tot 
uitlegging van artikel 50 van het TRIPs, hetgeen het 
ook reeds heeft gedaan (zie arrest Hermès, reeds aan-
gehaald, en arrest van 14 december 2000, Dior e.a., C-
300/98 en C-392/98, Jurispr. blz. I-11307). De uit deze 
rechtspraak volgende beginselen kunnen als volgt wor-
den samengevat.  
31. Allereerst stelde het Hof vast, dat artikel 50, lid 6, 
van het TRIPs een procedurevoorschrift is dat door de 
communautaire en nationale rechterlijke instanties be-
hoort te worden toegepast ingevolge de verbintenissen 
die zowel de Gemeenschap als de lidstaten zijn aange-
gaan (arrest Dior e.a., reeds aangehaald, punt 46).  
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32. Artikel 50 van het TRIPs bevat geen gedetailleerde 
regeling van de procedure ter handhaving van rechten 
uit hoofde van de intellectuele eigendom.  
33. Volgens artikel 1, lid 1, van het TRIPs, dat betrek-
king heeft op (a)ard en reikwijdte van verplichtingen, 
staat het echter de leden vrij de passende methode voor 
toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst 
binnen hun eigen rechtsstelsel en -praktijk te bepalen.  
34. Bij gebreke van een gemeenschapsregeling ter zake 
behoort het derhalve tot de bevoegdheid van elke lid-
staat, de procedureregels vast te stellen voor 
rechtsvorderingen ter bescherming van rechten uit 
hoofde van de intellectuele eigendom.  
35. Niettemin moeten de rechterlijke autoriteiten van de 
lidstaten, wanneer zij met toepassing van hun nationale 
recht voorlopige maatregelen treffen ter bescherming 
van rechten die behoren tot een gebied waarop het 
TRIPs van toepassing is en de Gemeenschap reeds re-
gelgevend is opgetreden, krachtens het 
gemeenschapsrecht hun nationale regels zo veel moge-
lijk toepassen in het licht van de bewoordingen en het 
doel van artikel 50 van het TRIPs (zie reeds aangehaal-
de arresten Hermès, punt 28, en Dior e.a., punt 47).  
36. Het TRIPs heeft primair ten doel, de bescherming 
van de intellectuele eigendom wereldwijd te versterken 
en te harmoniseren (zie in dit verband advies 1/94 van 
15 november 1994, Jurispr. blz. I-5267, punt 58).  
37. Volgens de preambule heeft het TRIPs tot doel de 
verstoring van en belemmeringen voor de internationa-
le handel te verminderen, rekening houdend met de 
noodzaak een doeltreffende en toereikende bescher-
ming van de intellectuele eigendom te bevorderen, en 
wel aldus dat maatregelen en procedures om de rechten 
uit hoofde van de intellectuele eigendom te handhaven 
niet zelf hinderpalen voor legitiem handelsverkeer 
worden. Deze doelstellingen worden ook genoemd in 
artikel 41, leden 1 en 2, van het TRIPs.  
38. De rechterlijke autoriteiten die met toepassing van 
hun nationale regels voorlopige maatregelen treffen, 
dienen derhalve met alle omstandigheden van de bij 
hen aanhangige zaak rekening te houden teneinde een 
evenwicht te verzekeren tussen de conflicterende rech-
ten en verplichtingen van de houder van de 
intellectuele-eigendomsrechten en van de verweerder.  
39. Gezien vanuit de houder van de intellectuele-
eigendomsrechten versterkt artikel 50 van het TRIPs 
het recht dat hem moet worden gegarandeerd op grond 
van artikel 41, lid 1, van het TRIPs, te weten het recht 
op het verkrijgen van snelle middelen om inbreuken op 
die rechten te voorkomen, en het recht op middelen die 
verdere inbreuken tegengaan.  
40. In artikel 8, lid 2, van het TRIPs wordt evenwel er-
kend dat van intellectuele-eigendomsrechten misbruik 
kan worden gemaakt en dat bezitters van die rechten 
hun toevlucht kunnen nemen tot gedragingen die het 
handelsverkeer op onredelijke wijze beperken of de in-
ternationale overdracht van technologie nadelig 
beïnvloeden. Dit zou zich met name kunnen voordoen 
wanneer voorlopige maatregelen werden gelast zonder 
de verweerder te horen.  

41. Om zulk misbruik te voorkomen bepaalt artikel 50, 
lid 4, van het TRIPs dat indien de verweerder niet is 
gehoord, hij het recht heeft onverwijlde herziening van 
de gelaste voorlopige maatregelen te vragen.  
42. Voorts wordt de verweerder, ongeacht of hij ge-
hoord is, een waarborg tegen misbruik van 
intellectuele-eigendomsrechten geboden in artikel 50, 
lid 6, van het TRIPs, waarin een eenvoudige procedure 
is voorzien voor het opheffen van ongerechtvaardigde 
voorlopige maatregelen ingeval geen bodemprocedure 
binnen de gestelde termijn wordt aangevangen.  
43. Deze voorziening is des te belangrijker, wanneer de 
verweerder de door de rechterlijke autoriteit gelaste 
voorlopige maatregelen betwist en hij de houder van de 
rechten wil bewegen tot het aanspannen van een bo-
demprocedure waarin de verweerder al zijn verweren 
kan indienen.  
44. In dit verband moet erop worden gewezen dat de 
WTO-overeenkomst is gesloten in de Franse, de Engel-
se en de Spaanse taal en dat alleen deze drie taalversies 
authentiek zijn (zie de slotclausule van de WTO-
overeenkomst).  
45. Artikel 50, lid 6, van het TRIPs bepaalt in de Franse 
versie dat voorlopige maatregelen seront abrogées ou 
cesseront de produire leurs effets (worden herroepen of 
houden ... op gevolg te hebben) indien niet binnen de 
gestelde termijn een bodemprocedure wordt aangevan-
gen. Zo ook bepaalt de Spaanse versie dat deze 
maatregelen se revocarán o quedarán de otro modo sin 
efecto. In de Engelse versie wordt de vorm shall ge-
bruikt en niet may.  
46. Blijkens de redactie van de drie authentieke versies 
van het TRIPs en het doel van artikel 50, lid 6, berust 
de bij deze bepaling ingevoerde voorziening op de ver-
onderstelling dat de houder van intellectuele-
eigendomsrechten die voorlopige maatregelen heeft 
verkregen, normaalgesproken een bodemprocedure zal 
aanspannen om een definitieve maatregel in verband 
met de gestelde inbreuk op zijn rechten te verkrijgen, 
en de verweerder tijdens die procedure al zijn verweren 
zal kunnen indienen.  
47. In het licht van deze overwegingen moeten thans de 
prejudiciële vragen worden besproken.  
Relevantie ratione temporis van het TRIPs voor het 
hoofdgeding (zesde vraag) 
48. In de laatste vraag, die als eerste moet worden be-
antwoord, wordt twijfel geuit over de relevantie van het 
TRIPs voor de beslechting van het bij de verwijzende 
rechter aanhangige geschil. Het TRIPs is voor Neder-
land in werking getreden nadat de door [X] bij de 
rechtbank te Assen aanhangig gemaakte procedure was 
afgesloten, maar voordat deze in eerste aanleg recht-
sprekende rechter uitspraak had gedaan. Volgens de 
regering van het Verenigd Koninkrijk volgt uit artikel 
70, lid 1, van het TRIPs dat toepassing van het TRIPs 
uitgesloten is, aangezien de feiten van het hoofdgeding 
hebben plaatsgevonden vóór de uiterste datum.  
49. Dit betoog kan niet worden gevolgd. De gestelde 
inbreuk op de rechten van [X] door Schieving-Nijstad 
e.a. is weliswaar in maart 1995 begonnen, dus vóór de 
uiterste datum, maar dit betekent niet noodzakelijker-
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wijs dat deze handelingen zich geheel en al vóór die 
datum hebben voorgedaan in de zin van artikel 70, lid 
1, vanhet TRIPs. Aangenomen dat de aan Schieving-
Nijstad e.a. verweten handelingen zijn voortgezet tot de 
datum waarop de kortgedingrechter de voorlopige 
maatregelen gelastte, 9 januari 1996, behoorde hij der-
halve de Nederlandse regels zo veel mogelijk toe te 
passen in het licht van de bewoordingen en het doel van 
artikel 50 van het TRIPs.  
50. Derhalve moet op de zesde vraag worden geant-
woord, dat indien het TRIPs voor de betrokken lidstaat 
in werking is getreden op een tijdstip waarop de behan-
deling van de zaak ter terechtzitting in eerste aanleg is 
afgesloten, doch de rechter nog geen uitspraak heeft 
gedaan, artikel 50 van het TRIPs van toepassing is 
voorzover de inbreuk op de intellectuele-
eigendomsrechten wordt voortgezet na de datum waar-
op het TRIPs voor de Gemeenschap en de lidstaten in 
werking is getreden.  
Rechtstreekse werking van artikel 50, lid 6, van het 
TRIPs (eerste vraag) 
51. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter 
in wezen te vernemen of, en zo ja in hoeverre, de pro-
cedureregels van artikel 50 van het TRIPs, in het 
bijzonder lid 6, rechtstreekse werking hebben.  
52. Deze vraag is in wezen gelijk aan de vragen in de 
zaken die hebben geleid tot het arrest Dior e.a., reeds 
aangehaald.  
53. Het Hof oordeelde dat de bepalingen van het TRIPs 
geen rechtstreekse werking hebben in die zin, dat zij 
niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten 
in het leven roepen waarop deze zich krachtens het ge-
meenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen 
beroepen (zie arrest Dior e.a., reeds aangehaald, punten 
44 en 46).  
54. Niettemin zijn daarmee evenals in de zaken die tot 
het arrest Dior e.a. (reeds aangehaald) hebben geleid, 
de voor de verwijzende rechter aan de orde zijnde pro-
blemen niet geheel opgelost. Daarom dient 
overeenkomstig de in de punten 31 tot en met 46 van 
dit arrest weergegeven beginselen te worden gepreci-
seerd, dat wanneer de rechterlijke autoriteiten hun 
nationale recht toepassen bij het treffen van voorlopige 
maatregelen ter bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten op een gebied waarop het TRIPs van 
toepassing is en de Gemeenschap reeds regelgevend is 
opgetreden, zij dit zo veel mogelijk moeten doen in het 
licht van de bewoordingen en het doel van artikel 50, 
lid 6, van het TRIPs, in het bijzonder rekening houdend 
met alle omstandigheden van de bij hen aanhangige 
zaak, teneinde een evenwicht te verzekeren tussen de 
conflicterende rechten en verplichtingen van de houder 
van de intellectuele-eigendomsrechten en van de ver-
weerder.  
55. Derhalve moet op de eerste vraag worden geant-
woord dat de procedureregels van artikel 50 van het 
TRIPs, in het bijzonder lid 6, niet van dien aard zijn dat 
zij voor particulieren rechten in het leven roepen waar-
op deze zich voor de communautaire en de nationale 
rechter rechtstreeks kunnen beroepen. Wanneer de 
rechterlijke autoriteiten hun nationale recht toepassen 

bij het treffen van voorlopige maatregelen ter bescher-
ming van intellectuele-eigendomsrechten op een gebied 
waarop het TRIPs vantoepassing is en de Gemeenschap 
reeds regelgevend is opgetreden, moeten zij dit niette-
min zo veel mogelijk doen in het licht van de 
bewoordingen en het doel van artikel 50, lid 6, van het 
TRIPs, in het bijzonder rekening houdend met alle om-
standigheden van de bij hen aanhangige zaak, teneinde 
een evenwicht te verzekeren tussen de conflicterende 
rechten en verplichtingen van de houder van de intel-
lectuele-eigendomsrechten en van de verweerder.  
Noodzaak van een verzoek van de verweerder voor 
de toepasselijkheid van artikel 50, lid 6, van het 
TRIPs (tweede vraag) 
56. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter 
in wezen te vernemen of artikel 50, lid 6, van het 
TRIPs aldus moet worden uitgelegd, dat een verzoek 
van de verweerder noodzakelijk is voor het vervallen 
van de in kort geding getroffen voorlopige maatregelen, 
of dat deze maatregelen van rechtswege vervallen in-
dien geen bodemprocedure aanhangig is gemaakt 
binnen de bij de voorlopige maatregelen gestelde ter-
mijn dan wel, ingeval geen termijn is gesteld, binnen 
20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar gelang van 
welke van beide termijnen de langste is.  
57. Vooraf dient te worden vastgesteld, dat in de con-
text van de Nederlandse procedure die in het 
hoofdgeding aan de orde is, niet behoeft te worden na-
gegaan of artikel 50, lid 6, van het TRIPs eraan in de 
weg staat dat een lidstaat het automatisch verval van 
door zijn rechterlijke instanties gelaste voorlopige 
maatregelen, ook zonder een daartoe strekkend verzoek 
van de verweerder, voorschrijft op de enkele grond dat 
binnen de gestelde termijn geen bodemprocedure aan-
hangig is gemaakt.  
58. Volgens het verwijzingsarrest verschillen de be-
woordingen van de Nederlandse versie van artikel 50, 
lid 6, van het TRIPs van die van de Franse en de Engel-
se versie, in die zin dat de woorden op verzoek van de 
verweerder (à la demande du défendeur) zijn geplaatst 
tussen de woorden seront abrogées en cesseront de pro-
duire leurs effets (worden op grond van het eerste en 
het tweede lid genomen voorlopige maatregelen op 
verzoek van de verweerder herroepen of houden zij an-
derszins op gevolg te hebben).  
59. Voor de Hoge Raad hebben Schieving-Nijstad e.a. 
gesteld dat de woorden op verzoek van de verweerder 
alleen kunnen slaan op (worden) herroepen, zodat voor 
de toepassing van de zinsnede houden zij anderszins op 
gevolg te hebben geen verzoek van de verweerder ver-
eist is.  
60. Zoals de advocaat-generaal in punt 48 van zijn con-
clusie opmerkt, blijkt uit de drie authentieke versies 
van het TRIPs, waarin artikel 50, lid 6, gelijkluidend is 
geformuleerd, dat de woorden à la demande du défen-
deur achter of voor de zinsnede seront abrogées ou 
cesseront de produire leurs effets staan. Uit deze for-
mulering blijkt dat een verzoek van de verweerder - 
noodzakelijk vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid 
- vereist is zowel voor herroeping van de voorlopige 
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maatregelen als om te bewerkstelligen dat zij anders-
zins ophouden gevolg te hebben.  
61. Derhalve moet op de tweede vraag worden geant-
woord dat artikel 50, lid 6, van het TRIPs aldus moet 
worden uitgelegd dat een verzoek van de verweerder 
noodzakelijk is voor het vervallen van de in kort geding 
getroffen voorlopige maatregelen, indien geen bodem-
procedure aanhangig is gemaakt binnen de bij de 
voorlopige maatregelen gestelde termijn dan wel, inge-
val geen termijn is gesteld, binnen 20 werkdagen of 31 
kalenderdagen, naar gelang van welke van beide ter-
mijnen de langste is.  
Tijdstip van aanvang van de in artikel 50, lid 6, van 
het TRIPs gestelde termijn (derde vraag) 
62. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter 
in wezen te vernemen wanneer de termijn ingaat waar-
binnen de bodemprocedure aanhangig moet worden 
gemaakt, wanneer dit tijdstip niet door de kortgeding-
rechter bij de voorlopige maatregelen is vastgesteld.  
63. De verwijzende rechter stelt drie tijdstippen voor 
waarop de in artikel 50, lid 6, van het TRIPs bepaalde 
termijn van 20 werkdagen of 31 kalenderdagen zou 
kunnen ingaan, namelijk daags na de dag waarop de 
rechter de voorlopige maatregel heeft getroffen, daags 
na de dag waarop de uitspraak houdende de voorlopige 
maatregel aan de verweerder is betekend, of daags na 
de dag waarop de uitspraak houdende de voorlopige 
maatregel onherroepelijk is geworden.  
64. Het tijdstip waarop de bodemprocedure aanhangig 
moet worden gemaakt is in zoverre belangrijk, dat on-
verminderd het bepaalde in artikel 50, lid 4, van het 
TRIPs de verweerder het verzoek tot herroeping van de 
in kort geding getroffen voorlopige maatregelen con-
form artikel 50, lid 6, niet kan indienen vóór het 
verstrijken van de termijn van 20 werkdagen of 31 ka-
lenderdagen genoemd in die bepaling. Uitstel van het 
aanvangstijdstip van deze termijn zou immers een ver-
lenging van de geldingsduur van de getroffen 
voorlopige maatregelen betekenen. Artikel 50, lid 6, 
bepaalt evenwel niet, op welk tijdstip deze termijn in-
gaat.  
65. Uit de in de punten 31 tot en met 34 van dit arrest 
weergegeven beginselen volgt, dat bij gebreke van een 
regeling ter zake in het TRIPs elke overeenkomstslui-
tende partij vrij is het tijdstip te bepalen waarop de in 
artikel 50, lid 6, van het TRIPs bedoelde termijn van 20 
werkdagen of 31 kalenderdagen ingaat, mits de aldus 
vastgestelde termijn redelijk is gezien de omstandighe-
den van de zaak en rekening houdend met het 
noodzakelijke evenwicht tussen de conflicterende rech-
ten en verplichtingen van de houder van de 
intellectuele-eigendomsrechten en van de verweerder.  
66. Op de derde vraag moet derhalve worden geant-
woord dat bij gebreke van een regeling in het TRIPs 
over het tijdstip waarop de in artikel 50, lid 6, van het 
TRIPs bedoelde termijn van 20 werkdagen of 31 kalen-
derdagen ingaat, elke overeenkomstsluitende partij vrij 
is het aanvangstijdstip van deze termijn te bepalen, mits 
deze redelijk is gezien de omstandigheden van de zaak 
en rekening houdend met het noodzakelijke evenwicht 
tussen de conflicterende rechten en verplichtingen van 

de houder van de intellectuele-eigendomsrechten en 
van de verweerder.  
Beoordelingsbevoegdheid van de rechter (vierde en 
vijfde vraag) 
67. Met zijn vierde en zijn vijfde vraag wenst de ver-
wijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 50, lid 
6, van het TRIPs uitsluit dat de rechterlijke autoriteiten, 
rechtsprekend in eerste aanleg of ook in hoger beroep, 
ambtshalve dan wel op verzoek van één der partijen 
een redelijke termijn vaststellen wanneer zij voorlopige 
maatregelen treffen dan wel bevestigen.  
68. Artikel 50, lid 6, van het TRIPs bepaalt uitdrukke-
lijk dat een redelijke termijn is te bepalen door de 
rechterlijke autoriteit die de maatregelen gelast wan-
neer het nationale recht zulks toestaat. In zoverre volgt 
uit de punten 31 tot en met 34 van dit arrest dat bij ge-
breke van communautaire regelgeving op dit gebied en 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, van het TRIPs het aan 
de afzonderlijke lidstaten is om de grenzen van de be-
voegdheden van de rechterlijke autoriteiten in verband 
met de door hen getroffen voorlopige maatregelen te 
bepalen.  
69. Wat de vierde vraag betreft, moet erop worden ge-
wezen dat er in de tekst van artikel 50, lid 6, van het 
TRIPs niets is dat erop wijst dat voor het vaststellen 
van de termijn waarbinnen de bodemprocedure aan-
hangig moet worden gemaakt, een verzoek van de 
verweerder vereist is. Integendeel, geen enkele bepa-
ling van dit artikel sluit uit dat de interne rechtsorde 
van een lidstaat in voorkomend geval de rechterlijke 
autoriteiten van deze staat de bevoegdheid verleent om 
deze termijn ambtshalve vast te stellen tegelijk met het 
treffen van voorlopige maatregelen, zonder dat daartoe 
een verzoek van de verweerder noodzakelijk is.  
70. Derhalve moet op de vierde vraag worden geant-
woord dat bij gebreke van communautaire regelgeving 
op dit gebied en overeenkomstig artikel 1, lid 1, van het 
TRIPs het aan de afzonderlijke lidstaten is om de gren-
zen te bepalen van de bevoegdheden van de rechterlijke 
autoriteiten in verband met de door hen getroffen voor-
lopige maatregelen. Artikel 50, lid 6, van het TRIPs 
schrijft niet voor, doch sluit ook niet uit, dat de rechts-
orde van een lidstaat in voorkomend geval de 
rechterlijke autoriteiten van deze staat de bevoegdheid 
verleent om de termijn waarbinnen de bodemprocedure 
aanhangig moet worden gemaakt, ambtshalve vast te 
stellen tegelijk met het treffen van voorlopige maatre-
gelen, zonder dat daartoe een verzoek van de 
verweerder noodzakelijk is.  
71. Wat de vijfde vraag betreft, moet worden geconsta-
teerd dat, anders dan [X] stelt, de zinsnede de 
rechterlijke autoriteit die de maatregelen gelast in arti-
kel 50, lid 6, van het TRIPs er niet aan in de weg staat 
dat de bevoegdheid om de termijn vast te stellen waar-
binnen de bodemprocedure aanhangig moet worden 
gemaakt, wordt verleend aan zowel de rechter in hoger 
beroep als de rechter in eerste aanleg. Daar deze bepa-
ling geen regeling ter zake bevat, is het aan de lidstaten 
om de omvang van de bevoegdheden van de rechter in 
hoger beroep op dit punt te bepalen.  
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72. Artikel 50, lid 6, van het TRIPs laat het bijgevolg 
aan de lidstaten over, in het kader van hun nationale 
rechtsorde aan de rechterlijke autoriteiten de bevoegd-
heden te verlenen die hen passend voorkomen voor het 
vaststellen van de termijn waarbinnen de bodemproce-
dure aanhangig moet worden gemaakt.  
73. Derhalve moet op de vijfde vraag worden geant-
woord dat artikel 50, lid 6, van het TRIPs niet 
voorschrijft, doch ook niet uitsluit, dat de lidstaten in 
voorkomend geval aan de rechterlijke autoriteiten de 
bevoegdheid verlenen om de termijn vast te stellen 
waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet wor-
den gemaakt. Daar deze bepaling geen regeling ter zake 
bevat, is het aan de afzonderlijke lidstaten om de om-
vang van de bevoegdheden van de rechter in hoger 
beroep op dit punt te bepalen.  
Kosten 
74. De kosten door de Franse en de Portugese regering, 
de regering van het Verenigd Koninkrijk, alsmede de 
Raad en de Commissie wegens indiening van hun op-
merkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor 
vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de 
partijen in het hoofdgeding is de procedure als een al-
daar gerezen incident te beschouwen, zodat de 
nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te 
beslissen.  
HET HOF VAN JUSTITIE, 
uitspraak doende op de door Hoge Raad bij arrest van 5 
maart 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht: 
1) Indien de Overeenkomst inzake de handelsaspecten 
van de intellectuele eigendom (TRIPs), die als bijlage 1 
C aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereld-
handelsorganisatie is gehecht en namens de 
Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegd-
heid vallende aangelegenheden, is goedgekeurd bij 
besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994, 
voor de betrokken lidstaat in werking is getreden op 
een tijdstip waarop de behandeling van de zaak ter te-
rechtzitting in eerste aanleg is afgesloten, doch de 
rechter nog geen uitspraak heeft gedaan, is artikel 50 
van het TRIPs van toepassing voorzover de inbreuk op 
de intellectuele-eigendomsrechten wordt voortgezet na 
de datum waarop het TRIPs voor de Gemeenschap en 
de lidstaten in werking is getreden.  
2) De procedureregels van artikel 50 van het TRIPs, in 
het bijzonder lid 6, zijn niet van dien aard dat zij voor 
particulieren rechten in het leven roepen waarop deze 
zich voor de communautaire en de nationale rechter 
rechtstreeks kunnen beroepen. Wanneer de rechterlijke 
autoriteiten hun nationale recht toepassen bij het treffen 
van voorlopige maatregelen ter bescherming van intel-
lectuele-eigendomsrechten op een gebied waarop het 
TRIPs van toepassing is en de Gemeenschap reeds re-
gelgevend isopgetreden, moeten zij dit niettemin zo 
veel mogelijk doen in het licht van de bewoordingen en 
het doel van artikel 50, lid 6, van het TRIPs, in het bij-
zonder rekening houdend met alle omstandigheden van 
de bij hen aanhangige zaak, teneinde een evenwicht te 
verzekeren tussen de conflicterende rechten en ver-
plichtingen van de houder van de intellectuele-
eigendomsrechten en van de verweerder.  

3) Artikel 50, lid 6, van het TRIPs moet aldus worden 
uitgelegd dat een verzoek van de verweerder noodzake-
lijk is voor het vervallen van de in kort geding 
getroffen voorlopige maatregelen, indien geen bodem-
procedure aanhangig is gemaakt binnen de bij de 
voorlopige maatregelen gestelde termijn dan wel, inge-
val geen termijn is gesteld, binnen 20 werkdagen of 31 
kalenderdagen, naar gelang van welke van beide ter-
mijnen de langste is.  
4) Bij gebreke van een regeling in het TRIPs over het 
tijdstip waarop de in artikel 50, lid 6, van het TRIPs 
bedoelde termijn van 20 werkdagen of 31 kalenderda-
gen ingaat, is elke overeenkomstsluitende partij vrij het 
aanvangstijdstip van deze termijn te bepalen, mits deze 
redelijk is gezien de omstandigheden van de zaak en 
rekening houdend met het noodzakelijke evenwicht 
tussen de conflicterende rechten en verplichtingen van 
de houder van de intellectuele-eigendomsrechten en 
van de verweerder.  
5) Bij gebreke van communautaire regelgeving op dit 
gebied en overeenkomstig artikel 1, lid 1, van het 
TRIPs is het aan de afzonderlijke lidstaten om de gren-
zen te bepalen van de bevoegdheden van de rechterlijke 
autoriteiten in verband met de door hen getroffen voor-
lopige maatregelen. Artikel 50, lid 6, van het TRIPs 
schrijft niet voor, doch sluit ook niet uit, dat de rechts-
orde van een lidstaat in voorkomend geval de 
rechterlijke autoriteiten van deze staat de bevoegdheid 
verleent om de termijn waarbinnen de bodemprocedure 
aanhangig moet worden gemaakt, ambtshalve vast te 
stellen tegelijk met het treffen van voorlopige maatre-
gelen, zonder dat daartoe een verzoek van de 
verweerder noodzakelijk is.  
6) Artikel 50, lid 6, van het TRIPs schrijft niet voor, 
doch sluit ook niet uit, dat de lidstaten in voorkomend 
geval aan de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid 
verlenen om de termijn vast te stellen waarbinnen een 
bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt. 
Daar deze bepaling geen regeling ter zake bevat, is het 
aan de afzonderlijke lidstaten om de omvang van de 
bevoegdheden van de rechter in hoger beroep op dit 
punt te bepalen. 
 
 
Conclusie Advocaat-Generaal F. G. Jacobs 
 
Het TRIPs 
De ontstaansgeschiedenis van het TRIPs gaat terug tot 
de ministeriële conferentie van 1986 te Punta del Este, 
waar het startsein werd gegeven voor de Uruguay Ron-
de van multilaterale handelsovereenkomsten. De 
Uruguay Ronde (door de Raad betiteld als de meest 
complexe economische onderhandelingen uit de hele 
wereldgeschiedenis(2)) eindigden met de onderteke-
ning in 1994 van de Overeenkomst tot oprichting van 
de Wereldhandelsorganisatie (hierna: WHO-
overeenkomst), tezamen met een aantal meer specifieke 
overeenkomsten. Een van deze aanvullende overeen-
komsten, die als bijlagen bij de WTO-overeenkomst 
zijn gevoegd, is het TRIPs. Het primaire doel van het 
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TRIPs is, de bescherming van de intellectuele eigen-
dom wereldwijd te versterken en te harmoniseren.(3) 
Artikel 1 van het TRIPs, getiteld Aard en reikwijdte 
van verplichtingen, bepaalt in lid 1: 
De Leden geven uitvoering aan de bepalingen van deze 
Overeenkomst. De Leden kunnen, maar zijn niet ver-
plicht, in hun nationale wetgeving een uitgebreidere 
bescherming toepassen dan in deze Overeenkomst is 
vereist, mits deze bescherming niet in strijd is met de 
bepalingen van deze Overeenkomst. Het staat de Leden 
vrij de passende methode voor toepassing van de bepa-
lingen van deze Overeenkomst binnen hun eigen 
rechtsstelsel en -praktijk te bepalen. 
Blijkens de WTO-overeenkomst zijn de Europese Ge-
meenschappen en de individuele lidstaten elk 
zelfstandig lid van de organisatie.(4) 
Deel III van het TRIPs bevat bepalingen die de hand-
having van de rechten uit hoofde van de intellectuele 
eigendom moeten verzekeren. Daartoe bepaalt artikel 
41, leden 1 en 2: 
1. De Leden zien erop toe dat in hun nationale wetge-
ving is voorzien in procedures voor de handhaving, 
zoals bedoeld in dit deel, opdat doeltreffend kan wor-
den opgetreden tegen elke inbreuk op onder deze 
Overeenkomst vallende rechten uit hoofde van de intel-
lectuele eigendom, met inbegrip van snelle 
middelenom inbreuken te voorkomen en middelen die 
verdere inbreuken tegengaan. Deze procedures dienen 
zodanig te worden toegepast dat het scheppen van be-
lemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt 
vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen 
misbruik van deze procedures. 
2. Procedures betreffende de handhaving van rechten 
uit hoofde van de intellectuele eigendom dienen eerlijk 
en billijk te zijn. Zij mogen niet onnodig ingewikkeld 
of kostbaar zijn of onredelijke termijnen of nodeloze 
vertragingen inhouden. 
De te dezen relevante bepalingen van artikel 50 van het 
TRIPs luiden: 
1. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid 
om onmiddellijke en doeltreffende voorlopige maatre-
gelen te gelasten: 
a) om te beletten dat zich een inbreuk op een recht uit 
hoofde van de intellectuele eigendom voordoet, en met 
name om te beletten dat goederen in het verkeer onder 
hun rechtsmacht worden gebracht, met inbegrip van 
ingevoerde goederen onmiddellijk na inklaring door de 
douane;  
b) om met betrekking tot de vermeende inbreuk van 
belang zijnd bewijsmateriaal te beschermen.  
2. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid, 
wanneer passend, voorlopige maatregelen te treffen 
zonder de wederpartij te hebben gehoord, met name 
wanneer uitstel vermoedelijk onherstelbare schade voor 
de houder van het recht zal veroorzaken, of wanneer er 
een aantoonbaar risico is dat bewijsmateriaal zal wor-
den vernietigd. 
 [...] 
4. Wanneer er voorlopige maatregelen zijn genomen 
zonder dat de wederpartij is gehoord, worden de be-
trokken partijen onverwijld daarvan in kennis gesteld, 

uiterlijk na uitvoering van de maatregelen. Op verzoek 
van de verweerder vindt een herziening plaats, met in-
begrip van het recht te worden gehoord, ten einde te 
beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisge-
ving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te 
worden gewijzigd, herroepen of bevestigd. 
 [...] 
6. Onverminderd het vierde lid, worden op grond van 
het eerste en het tweede lid genomen voorlopige maat-
regelen op verzoek van de verweerder herroepen of 
houden zij anderszins op gevolg te hebben, indien de 
procedure die leidt tot een beslissing ten principale niet 
wordt aangevangen binnen een redelijke termijn, te be-
palen door de rechterlijke autoriteit die de maatregelen 
gelast wanneer hetnationale recht zulks toestaat of, 
wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een ter-
mijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig 
kalenderdagen, naar gelang van welke van beide ter-
mijnen de langste is. 
7. Wanneer de voorlopige maatregelen worden herroe-
pen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of 
nalaten van de verzoeker, of wanneer later wordt vast-
gesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op 
een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom is, 
hebben de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid, op 
verzoek van de verweerder, de verzoeker te gelasten de 
verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor 
door deze maatregelen toegebrachte schade. 
8. Voor zover voorlopige maatregelen kunnen worden 
gelast als resultaat van administratieve procedures, die-
nen deze procedures in overeenstemming te zijn met 
beginselen die in wezen gelijkwaardig zijn aan die wel-
ke zijn neergelegd in deze titel. 
Artikel 70, lid 1, bepaalt: 
Deze Overeenkomst schept geen verplichtingen met 
betrekkingen tot handelingen die zich hebben voorge-
daan vóór de datum van toepassing van de 
Overeenkomst voor het Lid in kwestie. 
Het TRIPs en de Gemeenschap 
De WTO-overeenkomst, en daarmee de overige op het 
betrokken gebied gesloten overeenkomsten, waaronder 
het TRIPs, zijn wat de Gemeenschap betreft goedge-
keurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 
december 1994 betreffende de sluiting, namens de Eu-
ropese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar 
bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de 
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de 
Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeen-
komsten.(5) Deze overeenkomsten zijn aan het besluit 
gehecht.(6) Zij zijn voor de Gemeenschap en haar lid-
staten in werking getreden op 1 januari 1996. 
Gemeenschapsrechtelijk is het TRIPs een gemengde 
overeenkomst: de bevoegdheid tot sluiting ervan be-
rustte bij de Gemeenschap en de lidstaten tezamen.(7) 
De Gemeenschap en de lidstaten waren gezamenlijk 
bevoegd op door het TRIPs bestreken gebieden waarop 
de Gemeenschap reeds slechts gedeeltelijke harmonisa-
tiemaatregelen had ingevoerd, zoals op het gebied van 
de merken. In hetbijzonder ten aanzien de bepalingen 
van het TRIPs die betrekking hebben op de maatrege-
len die moeten worden getroffen om een doeltreffende 
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bescherming van intellectuele-eigendomsrechten te 
verzekeren, waaronder de regels inzake voorlopige 
maatregelen, is door het Hof benadrukt, dat de Ge-
meenschap en de lidstaten tezamen bevoegd zijn.(8) 
Het Hof verklaarde in het arrest Hermès(9), dat het be-
voegd was tot uitlegging van artikel 50 van het TRIPs, 
niet alleen in situaties waar de nationale rechter voorlo-
pige maatregelen moet treffen ter bescherming van de 
aan een gemeenschapsmerk ontleende rechten(10), 
maar ook wanneer het geschil betrekking heeft op rech-
ten op grond van een door het nationale merkenrecht - 
in casu door het eenvormig Beneluxmerkenrecht - be-
schermd merk.(11) Recentelijk heeft het Hof in het 
arrest Parfums Christian Dior(12) de uitspraak in het 
arrest Hermès bevestigd, waarbij het verklaarde, dat de 
bevoegdheid van het Hof tot uitlegging van artikel 50 
van het TRIPs niet beperkt is tot merkenrechtelijke si-
tuaties, maar ook situaties omvat die betrekking hebben 
op andere intellectuele-eigendomsrechten die binnen de 
werkingssfeer van het TRIPs vallen.(13) 
De opzet en doelstellingen van artikel 50 
Deel III van het TRIPs is de eerste poging om op inter-
nationaal vlak de problemen bij de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten aan te pakken en brengt 
tot uiting dat bij de geïndustrialiseerde landen ten tijde 
van de onderhandelingen over de overeenkomst toene-
mende bezorgdheid bestond over het groeiende 
probleem van namaakproducten. Zo bericht een com-
mentator(14), dat in 1985 ondernemingen in een aantal 
geselecteerde landen jaarlijks meer dan 1,3 miljard 
USD verlies leden door tekortschietende internationale 
bescherming tegen nabootsing. Op basis van deze cij-
fers benadrukte de International Intellectual Property 
Alliance in haar rapport van dat jaar aan de US Interna-
tional Trade Commission dat de doelstelling van de 
regering van de Verenigde Staten moetzijn, een interna-
tionaal handelsklimaat te scheppen waarin de 
intellectuele eigendom wordt geëerbiedigd en be-
schermd.(15) 
De bepalingen die thans deel III vormen, waaronder 
artikel 50, zijn aangenomen op instigatie van de geïn-
dustrialiseerde landen, in het bijzonder de Verenigde 
Staten, Europa, Japan en Australië, om tegemoet te 
komen aan deze bezorgdheid.(16) De redactie van arti-
kel 50 heeft tijdens de onderhandelingen relatief weinig 
strijd opgeleverd en het artikel is dan ook betrekkelijk 
weinig gewijzigd.(17) Het kan derhalve als een bepa-
ling worden beschouwd die in grote lijnen de wensen 
van de geïndustrialiseerde landen weergeeft. 
Voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 50 zijn in 
het bijzonder effectief, wanneer de houder van intellec-
tuele-eigendomsrechten een kennelijke feitelijke of 
potentiële inbreuk op die rechten ontdekt. In die om-
standigheden kan hij op grond van dit artikel een 
onmiddellijke en effectieve voorlopige maatregel ver-
krijgen. In een dergelijk geval - dat wil zeggen wanneer 
het een kennelijke inbreuk betreft - zal het treffen van 
een dergelijke maatregel steeds afdoende zijn: degene 
die de namaakproducten in de handel brengt of wil 
brengen zal geen gronden hebben om de uitspraak te 
betwisten en geen belang bij een bodemprocedure. 

Er zullen uiteraard gevallen zijn waarin een voorlopige 
maatregel wordt verkregen terwijl de omstandigheden 
minder zwart-wit liggen: er kan een reëel verweer be-
staan tegen de gestelde inbreuk - een verweer dat de 
verweerder indien de maatregel eenzijdig is verkregen, 
zonder dat de wederpartij is gehoord, niet in het kader 
van het kortgedingverzoek zal kunnen voordragen. Er 
kunnen zelfs gevallen zijn waarin het de verweerder is 
op wiens intellectuele-eigendomsrechten inbreuk wordt 
gemaakt door de handelwijze van de verzoeker. 
Artikel 50, lid 6, moet dan ook op een wijze worden 
uitgelegd, die met deze belangen rekening houdt: ener-
zijds dient de verzoeker niet verplicht te worden tot het 
voeren van een bodemprocedure die zinloos is in het 
merendeel van de gevallen, waarin de voorlopige maat-
regel het geschil effectief beslecht en de verweerder dit 
aanvaardt; anderzijds moet de verweerder de gelegen-
heid worden gegeven zich ten gronde te verweren 
wanneer hij dit wenst. 
De Commissie geeft ten aanzien van artikel 50 in het 
algemeen, blijk van een vergelijkbare opvatting, waar 
zij erop wijst dat deze bepaling een evenwicht verte-
genwoordigt tussen snelle en effectieve voorlopige 
bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en het 
belang van de verweerder bij het feit dat voorlopige 
maatregelen niet voor protectionistische doeleinden 
worden gemanipuleerd. Dit doel, zo stelt zij, is in over-
eenstemming met artikel 41, leden 1 en 2(18), van het 
TRIPs. Deze bepalingen vormen de inleiding tot deel 
III, waarin artikel 50 is opgenomen. Zoals gezegd, be-
paalt artikel 41, lid 1, dat moet worden voorzien in 
handhavingsprocedures opdat het scheppen van be-
lemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt 
vermeden en wordt voorzien in waarborgen tegen mis-
bruik van deze procedures. Artikel 41, lid 2, bepaalt dat 
handhavingsprocedures eerlijk en billijk moeten zijn, 
en niet onnodig ingewikkeld of kostbaar. De aan deze 
bepalingen ten grondslag liggende gedachte - kort sa-
mengevat, evenwicht en eerlijkheid - mag bij de 
uitlegging van de leden van artikel 50 niet uit het oog 
worden verloren. 
Ten slotte zou ik met betrekking tot de effectieve toe-
passing van artikel 50, lid 6, twee opmerkingen willen 
maken. 
In de eerste plaats dienen mijns inziens eventuele leem-
ten in de gedetailleerde procedurevoorschriften van 
deze bepaling, die van toepassing zijn op alle WTO-
leden, inclusief de vijftien lidstaten van de Europese 
Unie, bij voorkeur door het nationale recht te worden 
opgevuld, daar gemeenschapswetgeving ter zake ont-
breekt: procedureregels voor te schrijven die de 
onderhandelaars voor het TRIPs niet nodig vonden, 
lijkt riskant. Deze benadering vindt steun in de laatste 
volzin van artikel 1, lid 1, van de overeenkomst: Het 
staat de Leden vrij de passende methode voor toepas-
sing van de bepalingen van deze Overeenkomst binnen 
hun eigen rechtsstelsel en -praktijk te bepalen. 
In de tweede plaats is de rechter bij wie het verzoek om 
voorlopige maatregelen is ingediend (casu quo de rech-
ter bij wie van de toewijzing of weigering van 
voorlopige maatregelen hoger beroep is ingesteld) dui-
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delijk het best in staat om bepaalde procedurekwesties 
te beslissen, wanneer de overeenkomst en het nationale 
recht dat toelaten. Deze rechter kent de feiten en is dus 
in staat te verzekeren, dat in een concreet geval aan de 
aan artikel 50, lid 6, ten grondslag liggende vereisten 
van evenwicht en eerlijkheid wordt voldaan. 
Thans zal ik met inachtneming van deze factoren het 
hoofdgeding en de prejudiciële vragen behandelen. 
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 
Het hoofdgeding betreft de gestelde inbreuk op een 
beeldmerk, Route 66, dat door [X], wonende te Ooster-
hout (Nederland), is gedeponeerd voor verscheidene 
categorieën van waren en diensten, waaronder alcohol-
houdende dranken, restauratie- en horecadiensten. 
Route 66 was een bekende snelweg in de Verenigde 
Staten, die zijn naam kreeg in 1926, 2 400 mijl lang 
was en acht staten doorkruiste, van Michigan Avenue 
in Chicago tot Santa Monica in Californië. Route 66 is 
min of meer een cultsymbool geworden (of misschien 
wel altijd geweest) in de Verenigde Staten en daarbui-
ten (zo zijn er Route 66 Associations in Noorwegen, 
Italië en Japan). Hij speelde een rol in The Grapes of 
Wrath van John Steinbeck: hij was the mother road, de 
weg waarlangs meer dan 200 000 mensen in de jaren 
dertig de dust-bowl van het midden-westen achter zich 
lieten en naar Californië trokken. Hij figureert ook in 
On the Road van Jack Kerouac en er zijn bekende 
songs en televisieseries over gemaakt. 
De vorm van de door [X] gedeponeerde beeldmerken is 
afgeleid van de vorm van het bord waarmee Route 66 
werd aangegeven, toen die nog in zijn geheel in gebruik 
was. Terzijde merk ik op, dat het mij verbaast dat zo'n 
bord als merk is gedeponeerd. 
Schieving en Nijstad exploiteren samen in Meppel 
(Nederland) een discotheek, waarin zich een café be-
vindt dat Route 66 heet. 
Na een vergeefse sommatie om het gebruik van dit 
beeldmerk te staken, dagvaarde [X] Schieving en 
Nijstad in kort geding. De vordering werd ingesteld op 
31 oktober 1995 en de zitting vond plaats op 6 novem-
ber 1995. Op 9 januari 1996 wees de president van de 
rechtbank te Assen de vordering van [X] toe en som-
meerde hij Schieving en Nijstad 1) het gebruik van de 
benaming(en) (Café) Route 66 en van de merken 
ROUTE 66, alsmede van ieder ander teken dat met de 
gedeponeerde merken ROUTE 66 overeenstemt, voor 
de waren en diensten waarvoor deze merken ingeschre-
ven zijn (waaronder horecadiensten) te staken en 
gestaakt te houden, en 2) te staken en gestaakt te hou-
den elk ander gebruik van de merken ROUTE 66 en/of 
van een overeenstemmend teken, zoals de bestreden 
benaming (Café) Route 66, dat zonder geldige reden in 
het economische verkeer wordt gemaakt onder zodani-
ge omstandigheden dat aan de rechthebbenden op de 
merken schade kan worden toegebracht. 
Bij arrest van 3 september 1997 bekrachtigde het Ge-
rechtshof te Leeuwarden het vonnis van de president, 
met dien verstande dat het het dictum van het vonnis 
aanpaste aan de tekst van de Eenvormige Beneluxwet 
op de merken. 

Schieving en Nijstad kwamen in cassatie. De Hoge 
Raad verwierp de onderdelen 1 tot en met 8 van het 
cassatiemiddel, betrekking hebbend op deuitlegging 
van diverse bepalingen van de Eenvormige Benelux-
wet. Onderdeel 9 van het middel betrof de verwerping 
door het Gerechtshof van een grief van Schieving en 
Nijstad betreffende de werking van artikel 50, lid 6, 
van het TRIPs. 
Onder verwijzing naar het feit dat op 1 januari 1996 het 
TRIPs voor Nederland in werking was getreden, had-
den Schieving en Nijstad met een beroep op artikel 50, 
lid 6, van het TRIPs het Gerechtshof verzocht, vast te 
stellen dat de door de president in diens vonnis van 9 
januari 1996 getroffen voorzieningen, indien en voor-
zover die voor bekrachtiging of toewijzing vatbaar 
mochten zijn geweest, niet langer dan gedurende een 
periode van 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar 
gelang van welke van beide termijnen de langste is, na 
betekening van kracht hadden mogen blijven, na welke 
periode die voorzieningen als vervallen moesten wor-
den beschouwd, nu [X] niet binnen deze periode een 
bodemprocedure aanhangig had gemaakt. 
Schieving en Nijstad stelden voor de Hoge Raad, dat 
het Gerechtshof, door deze grief af te wijzen en hun 
beroep te verwerpen, blijk had gegeven van een onjuis-
te opvatting omtrent artikel 50, lid 6, van het TRIPs-
verdrag. De Hoge Raad stelde het Hof daarop de vol-
gende prejudiciële vragen: 
(1) Komt aan artikel 50 van het TRIPs-verdrag, in het 
bijzonder aan lid 6 van dat artikel, rechtstreekse wer-
king toe?  
(2) Dient artikel 50, lid 6, van het TRIPs-verdrag aldus 
te worden uitgelegd dat voorlopige maatregelen als be-
doeld in de leden 1 en 2 van deze bepaling van 
rechtswege vervallen hetzij indien de hoofdzaak niet 
aanhangig is gemaakt binnen de daartoe bij de voorlo-
pige maatregel vastgestelde termijn, hetzij, bij gebreke 
van zulk een vaststelling, indien de hoofdzaak niet aan-
hangig is gemaakt binnen een termijn van 20 
werkdagen dan wel van 31 kalenderdagen (welke van 
de twee termijnen de langste is), of is voor zodanig 
verval (steeds) een verzoek vereist van de partij tegen 
wie de maatregel is genomen?  
(3) Vangt de termijn binnen welke de hoofdzaak aan-
hangig moet worden, wanneer deze niet bij de 
voorlopige voorziening is vastgesteld, aan:  
(a) op dan wel daags na de dag waarop de rechter de 
voorlopige maatregel heeft getroffen, dan wel  
(b) op dan wel daags na de dag waarop de uitspraak 
houdende de voorlopige maatregel aan de verweerder is 
betekend, dan wel  
(c) op dan wel daags na de dag waarop de uitspraak 
houdende de voorlopige maatregel onherroepelijk is 
geworden, dan wel  
(d) op enig ander tijdstip?  
(4) Moet de rechter die een voorlopige maatregel treft, 
ambtshalve een termijn bepalen, binnen welke een bo-
demprocedure aanhangig dient te worden gemaakt, of 
mag hij een zodanige termijn slechts bepalen, indien 
een daartoe strekkend verzoek is gedaan?  
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 (5) Kan de rechter die in hoger beroep dient te oorde-
len over een door de rechter in eerste aanleg getroffen 
maatregel en deze bevestigt, hetzij ambtshalve hetzij op 
verzoek van één der partijen alsnog een termijn als 
hiervoor bedoeld vaststellen, indien de rechter in eerste 
aanleg zulks heeft nagelaten?  
 (6) Is artikel 50 van het TRIPs-verdrag van toepassing, 
indien dit verdrag voor de betrokken lidstaat in werking 
treedt op een tijdstip, waarop de behandeling ter te-
rechtzitting in eerste aanleg is afgesloten, doch de 
rechter nog geen uitspraak heeft gedaan?  
De Hoge Raad tekent in zijn verwijzingsarrest aan, dat 
hij de eerste vraag reeds had gesteld in zijn verwij-
zingsarrest van 30 oktober 1998, ingekomen bij het Hof 
op 5 november 1998 en ingeschreven onder nummer C-
392/98, in de zaak Assco Gerüste.(19) 
Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door [X], de 
Franse en de Portugese regering en de regering van het 
Verenigd Koninkrijk, de Raad en de Commissie. De 
opmerkingen van de Franse en de Portugese regering 
en de Raad hebben uitsluitend betrekking op de eerste 
vraag. Schieving en Nijstad en de Commissie waren ter 
terechtzitting vertegenwoordigd. 
De nationale procedure 
Artikel 289, lid 1, van het Nederlandse Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) bepaalt:  
In alle zaken waarin uit hoofde van onverwijlde spoed, 
gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke 
voorziening bij voorraad wordt vereist, kan de vorde-
ring worden aangebracht op een terechtzitting, te dien 
einde door de president te houden op de daartoe door 
hem te bepalen werkdagen. 
Indien dat geval zich voordoet, bepaalt artikel 290, lid 
2, Rv, dat partijen vrijwillig voor de president in kort 
geding kunnen verschijnen, waarbij de eiser terterecht-
zitting vertegenwoordigd moet zijn door een procureur 
en de verweerder in persoon of vertegenwoordigd door 
een procureur kan verschijnen. 
Volgens artikel 292 Rv brengen beslissingen bij voor-
raad geen nadeel toe aan de zaak ten principale. 
Ingevolge artikel 295 Rv kan van de voorziening bij 
voorraad binnen veertien dagen na de dag van de uit-
spraak hoger beroep worden ingesteld bij het 
gerechtshof. 
De vraag of de Nederlandse procedure een voorlopige 
maatregel in de zin van artikel 50, lid 1, van het TRIPs 
was, en derhalve of artikel 50, lid 6, daarop van toepas-
sing was, was aan de orde in de zaak Hermès.(20) In de 
verwijzingsbeschikking in die zaak zette de president 
van de arrondissementsrechtbank uiteen, dat in de Ne-
derlandse kortgedingprocedure de wederpartij wordt 
gedagvaard, partijen het recht hebben te worden ge-
hoord, en de kortgedingrechter de zaak inhoudelijk 
beoordeelt, waarna hij zijn oordeel neerlegt in een 
schriftelijke en gemotiveerde beslissing waartegen ho-
ger beroep openstaat. Bovendien is het zo, dat hoewel 
partijen daarna een bodemprocedure aanhangig kunnen 
maken, zij in zaken die binnen de werkingssfeer van 
het TRIPs vallen de beslissing in kort geding gewoon-
lijk als definitief aanvaarden. 

In het arrest Hermès oordeelde het Hof, dat een maat-
regel die een einde beoogde te maken aan vermeende 
inbreuken op een merkrecht en die was getroffen in een 
dergelijke procedure, een voorlopige maatregel in de 
zin van artikel 50, lid 1, was. 
De eerste vraag 
Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te 
vernemen, of artikel 50 (in het bijzonder artikel 50, lid 
6) van het TRIPs rechtstreekse werking heeft. 
Uit de punten 47 en 48 van het recente arrest Parfums 
Christian Dior(21) volgt, dat op het gebied van het 
merkenrecht de rechtsgevolgen van artikel 50 van het 
TRIPs voor het nationale recht betreffende voorlopige 
maatregelen, door het gemeenschaprecht worden be-
paald. Daarentegen worden de rechtsgevolgen van 
artikel 50 van het TRIPs op een gebied waarop de Ge-
meenschap nog niet regelgevend is opgetreden en dat 
bijgevolg tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort, 
bepaald door het nationale recht. 
Ik moet bekennen, dat niet gemakkelijk is in te zien 
waarom het gemeenschapsrecht de gevolgen van artikel 
50 van het TRIPs niet alleen bepaalt wanneer het gaat 
om een gemeenschapsmerk maar ook in situaties be-
treffende nationale (Eenvormige Benelux-) 
merken.(22) Hier is van belang, dat volgens de recht-
spraak van het Hof zelf artikel 50 van het TRIPs 
wanneer het wordt toegepast op een natio-
naal/Beneluxmerk, kennelijk wordt toegepast in een 
situatie die wordt beheerst door het nationale recht.(23) 
De verwijzing in punt 47 van het arrest Parfums Chris-
tian Dior naar punt 28 van het arrest Hermès biedt ook 
geen uitsluitsel, daar laatstgenoemde passage uitslui-
tend het gemeenschapsmerk betrof. De verklaring voor 
de door het Hof gekozen lijn is wellicht, dat het in het 
geval van voorlopige maatregelen te omslachtig zou 
zijn om twee verschillende rechtsstelsels te hebben, een 
voor het gemeenschapsmerk en een voor nationale 
merken. 
Hoe het ook zij, het Hof heeft in het arrest Parfums 
Christian Dior beslist, dat artikel 50 van het TRIPs 
geen rechten in het leven riep waarop particulieren zich 
op grond van het gemeenschapsrecht voor de rechter 
konden beroepen. Het Hof verklaarde echter ook, dat 
met de vaststelling, dat de bepalingen van het TRIPs 
geen rechtstreekse werking in deze zin hebben, het 
door de verwijzende rechters aan de orde gestelde pro-
bleem evenwel niet geheel opgelost was. Betreft het 
een gebied waarop het TRIPs van toepassing is en de 
Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden, zoals 
het merkenrecht, dan moeten de rechterlijke autoritei-
ten van de lidstaten, wanneer zij met toepassing van 
hun nationale recht voorlopige maatregelen treffen ter 
bescherming van rechten die tot dat gebied behoren, 
krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels 
zoveel mogelijk toepassen met inachtneming van de 
bewoordingen en het doel van artikel 50 van het 
TRIPs.(24) 
Artikel 50 heeft dus weliswaar geen rechtstreekse wer-
king, maar het ontbreken daarvan is minder ingrijpend 
dan mogelijk was geweest, daar de rechter - op het ge-
bied van het merkenrecht - zijn nationale recht zoveel 
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mogelijk conform artikel 50 moet toepassen. Dit begin-
sel komt overeen met de eerdere opvatting van het Hof 
inzake de GATT van 1947, waar het bijvoorbeeld ver-
klaarde dat de bepalingen van de GATT, evenals de 
bepalingen van alle andere overeenkomsten die de Ge-
meenschap binden, in de gehele Gemeenschap op 
eenvormige wijze moeten worden toegepast.(25) 
De tweede vraag 
Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te 
vernemen, of voorlopige maatregelen in de zin van ar-
tikel 50, leden 1 en 2, van rechtswege vervallen, indien 
de hoofdzaak niet aanhangig is gemaakt binnen de 
daartoe bij de voorlopige maatregel vastgestelde ter-
mijn, dan wel, wanneer een dergelijke termijn niet is 
vastgesteld, indien de hoofdzaak niet aanhangig is ge-
maakt binnen een termijn van 20 werkdagen dan wel 
van 31 kalenderdagen (welke van de twee termijnen de 
langste is), dan wel voor verval van een voorlopige 
maatregel een verzoek van de partij tegen wie de maat-
regel is genomen vereist is. 
Zoals bekend, bepaalt artikel 50, lid 6, dat voorlopige 
maatregelen op verzoek van de verweerder worden her-
roepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, 
indien de procedure die leidt tot een beslissing ten prin-
cipale niet wordt aangevangen binnen een redelijke 
termijn, te bepalen door de rechterlijke autoriteit die de 
maatregelen gelast wanneer het nationale recht zulks 
toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, bin-
nen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of 
eenendertig kalenderdagen, naar gelang van welke van 
beide termijnen de langste is. 
Het kan uiteraard zijn, dat in sommige stelsels - zoals 
voor het Hof(26) - een verzoek om voorlopige maatre-
gelen uitsluitend kan worden ingediend wanneer 
tegelijkertijd een hoofdzaak aanhangig wordt gemaakt 
of reeds aanhangig is. De uitlegging van artikel 50, lid 
6, waarom de nationale rechter verzoekt, zal echter re-
levant zijn voor stelsels waarin een verzoek om 
voorlopige maatregelen kan worden ingediend voordat 
een bodemprocedure aanhangig wordt gemaakt. 
De Commissie stelt, dat Schieving en Nijstad voor de 
Hoge Raad hebben betoogd, dat de zinsnede upon re-
quest by the defendant slechts kan slaan op het 
werkwoord shall be revoked, zodat het niet de bedoe-
ling van de verdragsluitende partijen kan zijn geweest 
dat de zinsnede or otherwise cease to have effect af-
hankelijk zou zijn van een verzoek van de verwerende 
partij. Volgens hen zou zo'n verzoek in het eerste geval 
dan ook wel en in het tweede niet noodzakelijk zijn. 
Deze uitlegging valt mijns inziens echter moeilijk te 
rijmen met de Engelse tekst van de bepaling, die erop 
wijst dat een verzoek van de verweerder in beide geval-
len noodzakelijk is. 
Deze laatste uitlegging wordt bevestigd door de Franse 
en de Spaanse taalversie van de bepaling, de enige an-
dere teksten die authentiek zijn.(27) In beide talen volgt 
het equivalent van de zinsnede upon request by the de-
fendant(28) nade woorden shall [...] be revoked or 
otherwise cease to have effect(29), waardoor het duide-
lijk is dat het verzoek van de verweerder in beide 
gevallen noodzakelijk is. In mijn opvatting, en zoals 

ook [X], het Verenigd Koninkrijk en de Commissie 
stellen, is artikel 50, lid 6, dus alleen dan van toepas-
sing wanneer er door de verweerder een verzoek is 
ingediend, ongeacht of de voorlopige maatregelen op-
houden gevolg te hebben doordat zij worden herroepen 
of anderszins. 
Dat betekent echter niet, dat een lidstaat niet uitdrukke-
lijk in zijn wetgeving kan bepalen, dat voorlopige 
maatregelen van rechtswege vervallen. Artikel 50, lid 
6, beoogt te verzekeren, dat de verweerder een middel 
heeft om voorlopige maatregelen aan te vechten die 
worden gelast voordat de bodemprocedure is beslist. 
Zoals ik hiervóór heb uiteengezet(30), beoogt die bepa-
ling de belangen van de partijen die het grootste belang 
hebben bij het treffen van voorlopige maatregelen in 
procedures tot bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten, met elkaar in evenwicht te brengen. 
Mijns inziens wordt dit evenwicht niet verstoord, wan-
neer de verweerder een ruimere bescherming krijgt dan 
artikel 50, lid 6, biedt, mits de belangen van de houder 
van de omstreden intellectuele-eigendomsrechten niet 
tegelijkertijd onnodig worden geschaad. Een nationale 
bepaling volgens welke voorlopige maatregelen van 
rechtswege vervallen indien de bodemprocedure niet 
dezelfde dag nog aanhangig wordt gemaakt, zou het 
noodzakelijke belangenevenwicht uiteraard niet respec-
teren; bij een bepaling volgens welke voorlopige 
maatregelen van rechtswege vervallen indien de bo-
demprocedure niet binnen een maand aanhangig wordt 
gemaakt, kan dat daarentegen wel het geval zijn. 
De derde vraag 
Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in 
wezen te vernemen, wanneer de termijn waarbinnen de 
bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, in-
gaat ingeval dit in de getroffen voorlopige maatregelen 
niet wordt bepaald. De verwijzende rechter stelt drie 
aanvangstijdstippen voor deze termijn voor, namelijk a) 
de dag nadat de rechter de voorlopige maatregel heeft 
getroffen, b) de dag nadat de uitspraak houdende de 
voorlopige maatregelen aan de verweerder is betekend, 
of c) de dag nadat de uitspraak houdende de voorlopige 
maatregelen onherroepelijk is geworden. 
Aangezien artikel 50, lid 6, zelf geen aanwijzingen be-
vat voor het antwoord, ben ik van mening, dat gezien 
het ontbreken van elke relevante gemeenschapsregeling 
dit door het nationale recht van elke lidstaat dient te 
worden geregeld, mits daarin steeds de bewoordingen 
en het doel van artikel 50, lid 6, naarbehoren tot uiting 
komen. Dit probleem daargelaten, waarop ik nog zal 
terugkomen, zou het naar mijn mening onverstandig 
zijn om in die bepaling meer gedetailleerde procedure-
regels te lezen dan de opstellers van het TRIPs daarin 
wilden voorschrijven. 
Deze opvatting wordt bovendien gestaafd door de der-
de volzin van artikel 1, lid 1, van de overeenkomst, die 
bepaalt dat het de Leden vrijstaat de passende methode 
voor toepassing van de bepalingen van de overeen-
komst binnen hun eigen rechtsstelsel en -praktijk te 
bepalen. 
Ik wijs erop dat in de voorloper van artikel 50, lid 6, in 
het rapport van de voorzitter aan de Group of Negotia-
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tions on Goods van 23 juli 1990, een ontwerptekst be-
treffende de stand van de werkzaamheden in de TRIPs-
onderhandelingen, was bepaald, dat de termijn zou lo-
pen vanaf de betekening van de voorlopige 
maatregelen, tenzij door de rechter anders was be-
paald.(31) 
In december 1990, toen de Draft Final Act Embodying 
the Results of the Uruguay Round werd aangeboden 
aan de ministers in Brussel, was de tekst van artikel 50, 
lid 6, identiek met die in de overeenkomst zoals aange-
nomen. De vermelding dat de termijn zou lopen vanaf 
de betekening van de voorlopige maatregelen was ge-
schrapt en er was geen andere indicatie voor de 
aanvang van de termijn voor in de plaats gekomen. Ook 
dit bevestigt de opvatting, dat de onderhandelaars de 
kwestie aan het nationale recht van de Leden wensten 
over te laten. 
Er bestaat in de lidstaten van de EG een opmerkelijke 
diversiteit in de thans geldende regels van procesrecht 
betreffende de indiening van verzoeken om voorlopige 
maatregelen die worden getroffen voordat de bodem-
procedure wordt beslecht. Er is een wettelijke termijn 
ingaande op de dag van de uitspraak houdende de voor-
lopige maatregelen in Denemarken (twee weken), 
Finland (een maand) en Spanje (vroeger 8, nu 20 da-
gen). Er is een wettelijke termijn ingaande op de dag 
van de betekening van de uitspraak in Portugal (30 da-
gen) en Zweden (een maand). De rechter dient een 
termijn te bepalen in Oostenrijk (deze termijn, die in-
gaat op de dag van betekening van de uitspraak 
houdende de voorlopige maatregelen, moet door de 
rechter worden vastgesteld), in Italië (vast te stellen 
door de rechter, niet langer dan 30 dagen, en bij gebre-
ke van vaststelling door de rechter, 30 dagen) en, op 
verzoek van de verweerder, in Duitsland (over het al-
gemeen van twee weken tot een maand vanaf de dag 
van betekening van de uitspraak houdende de voorlopi-
ge maatregelen). In Engeland en Wales moet de rechter 
de verzoeker verplichten, zich ertoe te verbinden om de 
bodemprocedureonmiddellijk aanhangig te maken; in 
Schotland en Ierland(32) geldt dezelfde praktijk. In 
Griekenland kan de rechter een termijn stellen (niet 
korter dan 30 dagen). In België, Frankrijk en Luxem-
burg is de praktijk in de regel, maar niet universeel, dat 
de rechter een termijn stelt, welke van geval tot geval 
verschilt. In Nederland is het zo, dat er geen wettelijke 
of uitdrukkelijke rechterlijke bevoegdheid bestaat, maar 
rechters thans gewoonlijk termijnen stellen van enkele 
maanden, waarbij verscheidene aanvangstijdstippen 
mogelijk zijn (bijvoorbeeld nadat de uitspraak houden-
de de voorlopige maatregelen onherroepelijk is 
geworden, of wanneer de verweerder een verzoek in-
dient tot intrekking van de voorlopige maatregelen), 
waartoe evenwel niet de datum van de uitspraak of de 
betekening daarvan behoort. 
Deze diversiteit per land illustreert naar mijn mening 
heel goed de risico's van een poging een identieke uit-
legging te geven van alle procedurele details die door 
artikel 50, lid 6, zijn opengelaten. Aan de bewoordin-
gen en het doel van deze bepaling, die de wijze dienen 
te bepalen waarop de nationale rechterlijke instanties 

nationale voorschriften toepassen met het oog op het 
treffen van voorlopige maatregelen ter bescherming 
van rechten die tot een gebied behoren waarop het 
TRIPs van toepassing is en de Gemeenschap reeds re-
gelgevend is opgetreden(33), kan recht worden gedaan 
door middel van procedurevoorschriften die op detail-
punten licht uiteenlopen. Mijns inziens wordt aan de 
bewoordingen en het doel van artikel 50, lid 6, dan ook 
geen afbreuk gedaan door nationale bepalingen op 
grond waarvan de termijn nu eens kan ingaan op de da-
tum van (of daags na) de uitspraak houdende de 
voorlopige maatregelen, dan weer op de datum van (of 
daags na) de betekening van die uitspraak (ik merk 
overigens op, dat termijnen dikwijls niet op de dag van 
de gebeurtenis ingaan maar daags erna: zie bijvoor-
beeld artikel 80, lid 1, onder a, van het Reglement voor 
de procesvoering van het Hof). Aangezien in het geval 
van voorlopige maatregelen die zijn genomen zonder 
dat de wederpartij is gehoord, artikel 50, lid 4, van het 
TRIPs reeds eist dat de verweerder onverwijld daarvan 
in kennis wordt gesteld (uiterlijk na uitvoering van de 
maatregelen), moet de uitspraak hoe dan ook onver-
wijld worden betekend. 
Nationale voorschriften echter die een veel langer 
tijdsverloop toestaan tussen de uitspraak of betekening 
daarvan en de aanvang van de termijn voor het instellen 
van de bodemvordering, beantwoorden wellicht niet 
aan het doel van artikel 50, lid 6. Ik ben er dan ook niet 
van overtuigd, dat de praktijk in Nederland, waar ken-
nelijk soms de derde mogelijkheid die de nationale 
rechter noemt, wordt gehanteerd (de dag nadat de uit-
spraak houdende de voorlopige maatregel 
onherroepelijk is geworden), volledig in overeenstem-
ming is met de bewoordingen en het doel van artikel 
50, lid 6. 
Het antwoord op de derde vraag van de nationale rech-
ter moet dus in beginsel worden gezocht in het 
nationale recht. Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht 
van de nationale voorschriften en praktijk, biedt het na-
tionale recht echter in een klein aantal lidstaten 
kennelijk geen eenvoudig te verifiëren voorschrift of 
praktijk aan de hand waarvan kan worden bepaald 
wanneer de termijn begint te lopen, ingeval de rechter 
die de voorlopige maatregelen gelast geen termijn stelt 
voor de aanvang van de bodemprocedure. In die om-
standigheden ben ik van mening, dat het eveneens 
beantwoordt aan de bewoordingen en het doel van arti-
kel 50, lid 6, wanneer de termijn loopt hetzij vanaf de 
dag van de uitspraak houdende de voorlopige maatre-
gelen, hetzij vanaf de dag van betekening van die 
uitspraak (casu quo daags na de desbetreffende dag). 
De vierde vraag 
Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter te 
vernemen, of een rechter die een voorlopige maatregel 
treft, ambtshalve een termijn moet bepalen binnen wel-
ke een bodemprocedure aanhangig dient te worden 
gemaakt, dan wel een zodanige termijn slechts behoeft 
te bepalen, indien een daartoe strekkend verzoek is ge-
daan. 
Mijns inziens is ook de vraag of een rechter die een 
voorlopige maatregel treft ambtshalve een termijn moet 
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bepalen voor het aanhangig maken van de bodempro-
cedure, een kwestie die door het nationale recht van 
elke lidstaat moet worden geregeld. Artikel 50, lid 6, 
bepaalt immers uitdrukkelijk, dat de vaststelling van 
een redelijke termijn door de rechterlijke autoriteit die 
de maatregelen gelast, alleen plaatsindt wanneer het 
nationale recht zulks toestaat. Zoals hiervóór in punt 55 
is uiteengezet, wordt een bindende termijn in veel lid-
staten bij wet bepaald: in die lidstaten rijst de vraag of 
de rechter een termijn mag dan wel moet vaststellen 
uiteraard niet. 
Wanneer het recht van een lidstaat echter de betrokken 
rechterlijke instantie toestaat, ambtshalve dergelijke 
termijnen te stellen, is het mijns inziens het meest in 
overeenstemming met de bewoordingen en het doel van 
artikel 50, lid 6, indien die rechter als vaste praktijk in-
derdaad een termijn stelt, ook wanneer de partijen niet 
daarom hebben verzocht. 
De vijfde vraag 
Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te 
vernemen of, ingeval in hoger beroep een tegen een in 
eerste aanleg getroffen maatregel wordt bevestigd, de 
appelrechter hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van 
een der partijen een termijn kan vaststellen, indien de 
rechter in eerste aanleg zulks heeft nagelaten. 
Het Verenigd Koninkrijk merkt op, dat de rechter in 
hoger beroep de feiten en omstandigheden van het ge-
ding even goed kent als de rechter in eerste 
aanleg;wanneer de rechter in eerste aanleg heeft nage-
laten vast te stellen wat een redelijke termijn is, is het 
derhalve wenselijk, dat de rechter in hoger beroep deze 
op basis van de feiten vaststelt, mits het nationale recht 
dit toestaat. Ook de Commissie is van mening, dat niet 
valt in te zien waarom slechts de rechter in eerste in-
stantie de judicial authority ordering the measures zou 
zijn: de rechter in hoger beroep kan als eerste voorlopi-
ge maatregelen opleggen of dergelijke maatregelen in 
hoger beroep bevestigen of wijzigen.  
Deze opvatting is naar mijn mening in overeenstem-
ming met zowel het doel als de bewoordingen van 
artikel 50, lid 6. Overigens komt deze vraag niet alleen 
aan de orde wanneer de rechter in eerste aanleg geen 
termijn heeft vastgesteld: ook wanneer hij dit wel heeft 
gedaan, kan het wenselijk zijn dat de appelrechter die 
de uitspraak bekrachtigt de termijn bijstelt, indien het 
nationale recht dit toestaat. Wanneer de rechter in eer-
ste aanleg bijvoorbeeld een termijn stelt van 15 dagen 
na betekening van de uitspraak en het nationale recht 
een beroepstermijn voorschrijft van 15 dagen na bete-
kening van de uitspraak, is het duidelijk dat de termijn 
mogelijk in hoger beroep moet worden bijgesteld naar-
gelang van het tijdstip waarop het hoger beroep werd 
ingesteld, gehoord en beslecht. 
Indien het nationale recht de beroepsrechter echter toe-
staat, ambtshalve een termijn te stellen, lijkt het mij het 
meest in overeenstemming met de bewoordingen en het 
doel van artikel 50, lid 6, wanneer die rechter inderdaad 
als vaste praktijk een termijn stelt, ook wanneer de par-
tijen niet daarom hebben verzocht. Hoewel een in 
eerste aanleg gestelde termijn, zoals hiervóór uiteenge-
zet, onder omstandigheden bijstelling kan vergen, zijn 

er ook omstandigheden denkbaar waarin de oorspron-
kelijke termijn in weerwil van een hoger beroep wordt 
gehandhaafd. 
Conclusies inzake de eerste vijf vragen 
Het lijkt mij in dit stadium zinvol, de conclusies betref-
fende de uitlegging van artikel 50, lid 6, waatoe ik tot 
dusver ben gekomen, samen te vatten. 
Het antwoord op de eerste vraag wordt gegeven door 
het arrest Parfums Christian Dior. 
Ten tweede is een verzoek door de verweerder op 
grond van artikel 50, lid 6, noodzakelijk voordat een 
voorlopige maatregel wordt herroepen of anderszins 
ophoudt gevolgen te hebben. 
Ten derde wordt door het nationale recht bepaald, wan-
neer de termijn aanvangt waarbinnen de 
bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, in-
dien dit niet in de uitspraak houdende de voorlopige 
maatregelen is bepaald. Het is in overeenstemming met 
de bewoordingen en het doel van artikel 50, lid 6, wan-
neer de termijn ingaat hetzij op de dag van de uitspraak 
houdende de voorlopigemaatregelen, hetzij op de dag 
van betekening van die uitspraak (casu quo daags na de 
desbetreffende dag). 
Ten vierde wordt door het nationale recht bepaald, of 
een rechter die de voorlopige maatregel gelast ambts-
halve een termijn moet stellen waarbinnen de 
bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt. 
Ten vijfde kan, indien het nationale recht dit toestaat, 
een rechter in hoger beroep die een voorlopige maatre-
gel gelast, bekrachtigt of bijstelt, ambtshalve een 
termijn stellen waarbinnen de bodemprocedure aan-
hangig moet worden gemaakt. 
De zesde vraag 
Met zijn zesde vraag wenst de verwijzende rechter te 
vernemen, of artikel 50, lid 6, van het TRIPs van toe-
passing is in een geval waarin dit verdrag in de 
verdragsluitende staat in werking is getreden na de be-
handeling ter terechtzitting in eerste aanleg maar vóór 
de uitspraak. 
Artikel 70, lid 1, van het TRIPs bepaalt, dat de over-
eenkomst geen verplichtingen schept met betrekkingen 
tot handelingen die zich hebben voorgedaan vóór de 
datum van toepassing van de overeenkomst voor het 
Lid in kwestie. 
Voor de beantwoording van de laatste vraag van de 
verwijzende rechter moet eerst worden uitgemaakt, of 
met handelingen in artikel 70, lid 1, uitsluitend de be-
weerdelijk door de verweerder gepleegde inbreuken 
worden bedoeld, dan wel handelingen in ruime zin, 
waaronder ook handelingen van de rechter kunnen val-
len, zoals het kortgedingvonnis in eerste aanleg van 9 
januari 1996. De eerste uitlegging lijkt het meest in 
overeenstemming met de algemene strekking van arti-
kel 70, dat grotendeels duidelijke verbanden legt tussen 
de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst 
en de status van het onderwerp van de intellectuele-
eigendomsrechten: zie bijvoorbeeld de leden 2 en 3. 
Daarnaast wordt in artikel 70, lid 4, het woord hande-
lingen gebruikt in een context die duidelijk alleen 
betrekking heeft op feiten en niet op rechtshandelingen. 
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Bovendien wordt in artikel 41, lid 1, het woord act ge-
bruikt in de term act of infringement (in de 
Nederlandse taalversie: inbreuk). Rechterlijke uitspra-
ken in algemene zin daarentegen worden judicial 
decisions (rechterlijke beslissingen) of decisions (be-
slissingen) genoemd (zie artikel 41, leden 3 en 4). 
Derhalve is artikel 50 van het TRIPs van toepassing 
(onverminderd de overige overgangsbepalingen in arti-
kel 70 van het TRIPs) in een geval waarin deze 
overeenkomst in de lidstaat in werking treedt na de 
sluiting van de behandeling ter terechtzitting in eerste 
aanleg, maar voordat de rechter waar de zaak in eerste-
aanleg dient uitspraak heeft gedaan, mits de inbreuk ten 
aanzien waarvan een voorlopige maatregel in de zin 
van artikel 50, lid 6, is getroffen, is gepleegd of voort-
duurt na de inwerkingtreding van het TRIPs. 
Aangezien mag worden aangenomen, dat de inbreuk 
die de verweerders in de onderhavige zaak wordt ver-
weten (de exploitatie van een café met de naam Route 
66), die naar zijn aard een voortdurende handeling is, 
ten minste tot de datum van het vonnis (9 januari 1996) 
heeft voortgeduurd en zich dus zowel voor als na de 
inwerkingtreding van de overeenkomst voor Nederland 
(1 januari 1996) heeft voorgedaan, is het duidelijk dat 
artikel 50 van toepassing is. 
Artikel 50 was derhalve van toepassing toen de presi-
dent van de Rechtbank te Assen de in geding zijnde 
voorlopige maatregelen trof (bij vonnis van 9 januari 
1996) en toen het Gerechtshof te Leeuwarden in hoger 
beroep die maatregelen bekrachtigde (bij arrest van 3 
september 1997). 
Conclusie 
Ik geef het Hof dan ook in overweging, de vragen van 
de Hoge Raad te beantwoorden als volgt: 
1) Wanneer het een gebied betreft waarop de Overeen-
komst inzake de handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (TRIPs-overeenkomst), die als bijlage 1 C 
aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhan-
delsorganisatie is gehecht en namens de Gemeenschap, 
voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende 
aangelegenheden, is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG 
van de Raad van 22 december 1994, van toepassing is 
en de Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden, 
moeten de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten, 
wanneer zij hun nationale recht dienen toe te passen om 
voorlopige maatregelen treffen ter bescherming van 
rechten die tot een dergelijk gebied behoren, krachtens 
het gemeenschapsrecht hun nationale regels zoveel 
mogelijk toepassen met inachtneming van de bewoor-
dingen en het doel van artikel 50 van de TRIPs-
overeenkomst.  
Wanneer het een gebied betreft waarop de Gemeen-
schap nog niet regelgevend is opgetreden en dat 
bijgevolg tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort, 
worden de bescherming van rechten uit hoofde van de 
intellectuele eigendom en de daartoe door de rechterlij-
ke autoriteiten getroffen maatregelen niet door het 
gemeenschapsrecht beheerst. Het gemeenschapsrecht 
verlangt derhalve niet, maar sluit evenmin uit, dat de 
rechtsorde van een lidstaat particulieren het recht toe-
kent om zich rechtstreeks op artikel 50, lid 6, van de 

TRIPs-overeenkomst te beroepen, of de rechter ver-
plicht deze bepaling ambtshalve toe te passen.  
2) Ingevolge artikel 50, lid 6, van de TRIPs-
overeenkomst is een verzoek van de partij tegen wie 
een voorlopige maatregel is getroffen vereist voordat 
een voorlopige maatregel kan worden herroepen of an-
derszins kan ophouden gevolgen te hebben.  
3) Indien een uitspraak houdende voorlopige maatrege-
len in de zin van artikel 50, lid 6, van de TRIPs-
overeenkomst geen aanvangsdatum bepaalt voor de 
termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig 
moet worden gemaakt, wordt door het nationale recht 
van de betrokken lidstaat bepaald, wanneer die termijn 
aanvangt. Het is in overeenstemming met de bewoor-
dingen en het doel van artikel 50, lid 6, wanneer de 
termijn ingaat hetzij op de dag van de uitspraak hou-
dende de voorlopige maatregelen, hetzij op de dag van 
betekening van die uitspraak (casu quo daags na de 
desbetreffende dag).  
4) Of een rechter die een voorlopige maatregel treft in 
de zin van artikel 50, lid 6, van de TRIPs-overeenkomst 
ambtshalve een termijn moet stellen waarbinnen de bo-
demprocedure aanhangig moet worden gemaakt, wordt 
bepaald door het nationale recht van de betrokken lid-
staat.  
5) Of een rechter in hoger beroep ambtshalve een ter-
mijn kan stellen waarbinnen de bodemprocedure 
aanhangig moet worden gemaakt, wordt bepaald door 
het nationale recht van de betrokken lidstaat.  
6) Artikel 50 van de TRIPs-overeenkomst is van toe-
passing in een geval waarin deze overeenkomst in de 
lidstaat in werking treedt op een datum na de sluiting 
van de behandeling ter terechtzitting in eerste aanleg 
maar voordat de rechter waar de zaak in eerste aanleg 
dient uitspraak heeft gedaan, mits de inbreuk ten aan-
zien waarvan een voorlopige maatregel in de zin van 
artikel 50, lid 6, is getroffen, is gepleegd of voortduurt 
na de inwerkingtreding van de TRIPs-overeenkomst.  
 
 
 
Noten bij conclusie A.-G. 
 
1: Oorspronkelijke taal: Engels. 
2: - Advies 1/94, Jurispr. blz. I-5267, blz. I-5279.  
3: - Zie punt 58 van advies 1/94, aangehaald in voet-
noot 1.  
4: - Zie artikel XI.  
5: - PB L 336, blz. 1.  
6: - Het TRIPs is bekendgemaakt in PB L 336, blz. 213.  
7: - Advies 1/94, aangehaald in voetnoot 1, punt 105.  
8: - Advies 1/94, aangehaald in voetnoot 1, punt 104.  
9: - Arrest van 16 juni 1998, C-53/96, Jurispr. blz. I-
3603.  
10: - Punt 28.  
11: - Punten 30-33.  
12: - Arrest van 14 december 2000, C-300/98 en C-
392/98, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie.  
13: - Punten 36-40.  
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14: - In T. P. Stewart (ed.), The GATT Uruguay Round 
- A Negotiating History (1986-1992) (1993), deel II, 
1993, blz. 2254.  
15: - Zie verder F. Emmert, Intellectual Property in the 
Uruguay Round - Negotiating Strategies of the Western 
Industrialized Countries, Michigan Journal of Internati-
onal Law, 1990, 1317.  
16: - Zie Stewart, op. cit., blz. 2264-2313, in het bij-
zonder blz. 2272 en 2308-2310, en T. Dreier, TRIPs 
and Enforcement of Rights in F.-K. Beier en G. Schric-
ker (eds) From GATT to TRIPs - The Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 
1996.  
17: - Zie D. Gervais, The TRIPs Agreement - Drafting 
History and Analysis, 1998, blz. 213-216.  
18: - Hiervóór weergegeven in punt 5.  
19: - Nadien gevoegd met de zaak Parfums Christian 
Dior, aangehaald in voetnoot 11. Zie ook hierna, pun-
ten 39, 40 en 41.  
20: - Aangehaald in voetnoot 8.  
21: - Aangehaald in voetnoot 11.  
22: - Arrest Parfums Christian Dior, punt 47.  
23: - Arrest Parfums Christian Dior, punt 35; arrest 
Hermès, aangehaald in voetnoot 8, punt 32.  
24: - Punten 45, 46 en 47.  
25: - Arrest van 16 maart 1983, SPI en SAMI (267/81, 
268/81 en 269/81, Jurispr. blz. 801, punt 14).  
26: - Zie artikel 83, lid 1, van het Reglement voor de 
procesvoering van het Hof.  
27: - Zie de laatste alinea van de Overeenkomst tot op-
richting van de Wereldhandelsorganisatie.  
28: - à la demande du défendeur an a petición del de-
mandado.  
29: - seront abrogées ou cesseront de produire leurs ef-
fets d'une autre manière en se revocarán o quederán de 
otro modo sin efecto.  
30: - Zie punten 10 tot en met 15.  
31: - Artikel 1A.5, weergegeven in Gervais, aangehaald 
in voetnoot 16, blz. 215.  
32: - In Ierland komt het in de praktijk in intellectuele-
eigendomszaken hoogst zelden voor dat voorlopige 
maatregelen worden gelast zonder dat de wederpartij is 
gehoord.  
33: - Arrest Parfums Christian Dior, aangehaald in 
voetnoot 11, punt 47.  
 
 

www.ie-portal.nl  Pagina 17 van 17 
 


