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Hof van Justitie EG, 16 september 2004, Nichols v 
Registrar 
 

 
 
MERKENRECHT 
 
Concrete beoordeling onderscheidend vermogen 
familienaam vereist 
• de beoordeling van het al dan niet onderschei-
dend vermogen van een uit een – zelfs gangbare – 
familienaam bestaand merk dient concreet te ge-
beuren, aan de hand van de criteria die gelden voor 
alle in artikel 2 van voornoemde richtlijn bedoelde 
tekens, uitgaande van enerzijds de waar of diensten 
waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds 
de perceptie van de betrokken kringen. Dat aan de 
rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk in-
gevolge artikel 6, lid 1, sub a, van dezelfde richtlijn 
beperkingen zijn gesteld, is niet van invloed op deze 
beoordeling. 
 
Vindplaatsen: curia.europa.eu; Jurispr. blz. I-8499 
 
Hof van Justitie EG, 16 septemver 2004 
(C. W. A. Timmermans, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. 
Puissochet, R. Schintgen en N. Colneric) 
ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 
16 september 2004 (1) 
„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1, sub 
b – Merk dat bestaat uit gangbare familienaam – On-
derscheidend vermogen – Invloed van artikel 6, lid 1, 
sub a, op beoordeling” 
In zaak C-404/02, 
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing 
krachtens artikel 234 EG, 
ingediend door de High Court of Justice of England 
and Wales, Chancery Division, bij beschikking van 3 
september 2002, ingeschreven op 12 november 2002, 
in de procedure 
Nichols plc 
tegen 
Registrar of Trade Marks, 
wijst 
HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer), 
samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamer-
president, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, R. 
Schintgen en N. Colneric, rechters,  
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, 
griffier: M. Múgica Arzamendi, hoofdadministrateur, 
gezien de stukken en na de terechtzitting van 27 no-
vember 2003, 
gelet op de opmerkingen van: 
– Nichols plc, vertegenwoordigd door C. Morcom, QC, 
–de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegen-
woordigd door P. Ormond als gemachtigde, bijgestaan 
door D. Alexander, barrister, 

– de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Skia-
ni en S. Trekli als gemachtigden, 
– de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de 
Bergues en A. Bodard-Hermant als gemachtigden, 
– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde, 
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter 
terechtzitting van 15 januari 2004, 
het navolgende 
Arrest 
1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de 
uitlegging van de artikelen 3, lid 1, sub b, en 6, lid 1, 
sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de 
Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing 
van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 
1). 
2 Dit verzoek is ingediend in een geding tussen Nichols 
plc (hierna: „Nichols”), een in het Verenigd Koninkrijk 
gevestigde vennootschap, en de Registrar of Trade 
Marks (directeur van het merkenbureau) betreffende de 
weigering een gangbare familienaam als merk voor be-
paalde producten in te schrijven. 
Toepasselijke bepalingen 
3 Artikel 2 van richtlijn 89/104, met als opschrift „Te-
kens die een Gemeenschapsmerk kunnen vormen”, 
luidt als volgt: 
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die 
vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name 
woorden, met inbegrip van namen van personen, teke-
ningen, letters, cijfers, vormen van waren of van 
verpakking, mits deze de waren of diensten van een 
onderneming kunnen onderscheiden.” 
4 Artikel 3 van voornoemde richtlijn, met als opschrift 
„Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt: 
„1.    Niet ingeschreven worden of, indien ingeschre-
ven, nietig verklaard kunnen worden: 
a)  tekens die geen merk kunnen vormen;  
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;  
[…]” 
5 Artikel 6, met als opschrift „Beperking van de aan het 
merk verbonden rechtsgevolgen”, preciseert: 
„1.    Het aan het merk verbonden recht staat de houder 
niet toe een derde te verbieden om in het economisch 
verkeer gebruik te maken: 
a) van diens naam en adres;  
[…] 
voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke 
gebruiken in nijverheid en handel. 
 […]” 
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 
6 Nichols heeft de Registrar of Trade Marks verzocht 
de familienaam „Nichols” als merk in te schrijven voor 
distributieautomaten en voor voedingswaren en dran-
ken die gewoonlijk door die toestellen worden 
verdeeld. 
7 Bij beslissing van 11 mei 2001 heeft de Registrar of 
Trade Marks het verzoek toegewezen voor de distribu-
tieautomaten, doch afgewezen voor alle andere 
producten. 
8 De Registrar of Trade Marks stelde dat de familie-
naam „Nichols”, met inbegrip van zijn fonetisch 
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equivalent „Nicholls” en zijn enkelvoudsvorm „Ni-
chol”, gelet op het aantal vermeldingen ervan in de 
Londense telefoongids, in het Verenigd Koninkrijk 
gangbaar is. 
9 Volgens de Registrar of Trade Marks volstaat een 
dergelijke familienaam op zichzelf dus niet om voor 
voeding en drank aan te duiden dat deze producten uit 
één en hetzelfde bedrijf afkomstig zijn. Gelet op de 
aard van de betrokken activiteiten en de potentiële om-
vang van de markt voor die goederen, is het mogelijk 
dat andere fabrikanten en leveranciers de familienaam 
„Nichols” gebruiken. Het is derhalve onwaarschijnlijk 
dat bij het publiek de mening heerst dat er maar één 
onderneming onder die familienaam op die markt actief 
is. Bijgevolg mist de als merk gebruikte familienaam 
ieder onderscheidend vermogen voor voeding en drank. 
10 Daarentegen is de markt voor distributieautomaten 
volgens de Registrar of Trade Marks meer specifiek, en 
zijn er op die markt minder ondernemingen actief. 
Voor die goederen kan het merk dus worden ingeschre-
ven. 
11 Nichols heeft tegen de beslissing van 11 mei 2001 
hoger beroep ingesteld bij de High Court of Justice of 
England and Wales, Chancery Division. 
12 Deze rechterlijke instantie merkt op dat het United 
Kingdom Trade Marks Registry (merkenbureau van het 
Verenigd Koninkrijk) van mening is dat de inschrijving 
van namen, en in het bijzonder van gangbare familie-
namen, zorgvuldig moet worden overwogen om te 
vermijden dat de eerste aanvrager een ongerechtvaar-
digd voordeel behaalt. In grote lijnen is het zo dat 
naarmate de naam meer voorkomt, de bereidheid van 
het Registry afneemt om de inschrijving toe te staan 
zonder bewijs dat die naam feitelijk onderscheidend 
vermogen heeft verkregen. Het Trade Marks Registry 
houdt eveneens rekening met het aantal waren en dien-
sten en met het aantal personen met een identieke of 
gelijkluidende naam dat door de inschrijving kan wor-
den benadeeld. 
13 De verwijzende rechter is van oordeel dat de vraag 
rijst of een algemeen gangbare familienaam moet wor-
den geacht elk onderscheidend vermogen te missen 
totdat hij door gebruik dergelijk vermogen heeft ver-
kregen. 
14 De verwijzende rechter stelt dat rekening moet wor-
den gehouden met de in artikel 6, lid 1, sub a, van 
richtlijn 89/104 vastgestelde beperking van de aan het 
merk verbonden rechtsgevolgen, wat het gebruik door 
een derde van de naam van de merkhouder betreft. Hoe 
ruimer de in deze bepaling vervatte potentiële beper-
king, hoe geringer de belemmering is die de 
inschrijving voor de belanghebbenden vormt. Volgens 
de verwijzende rechter moet bijgevolg worden onder-
zocht in hoeverre de beperkingen van artikel 6 van 
richtlijn 89/104 relevant zijn bij de beoordeling van het 
onderscheidend vermogen van een merk waarvoor om 
inschrijving wordt verzocht. 
15 In dat verband vraagt de verwijzende rechter zich af 
of artikel 6, lid 1, sub a, ook betrekking heeft op ven-
nootschapsnamen, dan wel uitsluitend op namen van 
natuurlijke personen. Voorts vraagt hij zich af wat in 

deze bepaling wordt bedoeld met de uitdrukking „eer-
lijke gebruiken”. 
16 In die omstandigheden heeft de High Court of Justi-
ce of England and Wales, Chancery Division, besloten 
de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof om 
een prejudiciële beslissing te verzoeken over de vol-
gende vragen: 
1) Onder welke omstandigheden moet de inschrijving 
van een merk (dat wil zeggen een ‚teken’ dat aan de 
voorwaarden van artikel 2 van richtlijn 89/104/EEG 
voldoet) dat uit één enkele familienaam bestaat, worden 
geweigerd op grond dat het ‚elk onderscheidend ver-
mogen mist’ in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de 
richtlijn?  
2) In het bijzonder, a) moet of b) kan de inschrijving 
van een dergelijk teken, vóór het door gebruik onder-
scheidend vermogen heeft verkregen, worden 
geweigerd indien het gaat om een in de lidstaat waar 
om inschrijving van het merk is verzocht of in één of 
meer andere lidstaten gangbare familienaam?  
3) Wanneer het antwoord op vraag 2a) of 2b) bevesti-
gend luidt, kunnen de nationale autoriteiten beslissen 
op grond van de vermoedelijke verwachtingen van een 
gemiddelde consument met betrekking tot de betrokken 
waren of diensten in de lidstaat, daarbij in aanmerking 
nemend de gangbaarheid van de familienaam, de aard 
van de betrokken waren of diensten, en het al dan niet 
courante gebruik van familienamen in de betrokken 
sector?  
4) Is het, om te bepalen of een familienaam ‚elk onder-
scheidend vermogen mist’ in de zin van artikel 3, lid 1, 
sub b, van de richtlijn, van belang dat de aan de in-
schrijving van het merk verbonden rechtsgevolgen 
beperkt zijn ingevolge artikel 6, lid 1, sub a, van de 
richtlijn?  
5) Zo ja,  
a) moet het woord ‚naam’ in artikel 6, lid 1, sub a, van 
de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het ook ven-
nootschapsnamen of namen van ondernemingen omvat, 
en  
b) wat betekent ‚eerlijke gebruiken in nijverheid en 
handel’, en is hiervan met name sprake  
i) wanneer de verweerder in de praktijk het publiek niet 
misleidt door het gebruik van zijn eigen naam, dan wel  
ii) wanneer de verweerder door dit gebruik slechts on-
opzettelijk verwarring sticht?”  
De eerste vier vragen 
17 Met zijn eerste vier vragen, die tezamen moeten 
worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in 
wezen te vernemen welke criteria moeten worden toe-
gepast bij de beoordeling, in het kader van artikel 3, lid 
1, sub b, van richtlijn 89/104, van het al dan niet onder-
scheidend vermogen van een merk dat uit een 
familienaam bestaat, in het bijzonder wanneer het om 
een gangbare familienaam gaat, en of het feit dat de 
rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk be-
perkt zijn ingevolge artikel 6, lid 1, sub a, van dezelfde 
richtlijn, van invloed is op deze beoordeling. 
Bij het Hof ingediende opmerkingen 
18 Nichols is van mening dat de inschrijving van een 
merk niet kan worden geweigerd op de enkele grond 
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dat het gaat om een gangbare familienaam. Zij stelt dat 
het in het hoofdgeding gehanteerde criterium, namelijk 
het aantal vermeldingen van een familienaam in de 
Londense telefoongids, willekeurig is. Volgens Nichols 
mag voor een familienaam geen speciale behandeling 
gelden die strenger is dan die welke geldt voor andere 
tekens die een merk kunnen vormen. Zoals alle andere 
tekens moeten zij worden ingeschreven als zij waren of 
diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, naar 
de herkomst ervan kunnen onderscheiden. Bij de be-
oordeling of er sprake is van onderscheidend vermogen 
moet rekening worden gehouden met artikel 6, lid 1, 
sub a, van richtlijn 89/104. 
19 Ook de Griekse en de Franse regering en de Com-
missie zijn van mening dat familienamen – zelfs 
gangbare familienamen – op dezelfde wijze moeten 
worden behandeld als andere categorieën van tekens, 
met inachtneming van de betrokken waren of diensten 
en de perceptie van het relevante publiek betreffende de 
functie van het merk als herkomstaanduiding. 
20 De regering van het Verenigd Koninkrijk is van me-
ning dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een gangbare 
familienaam enkel de waren of diensten aanduidt van 
de onderneming die om inschrijving van die familie-
naam als merk verzoekt. Een merk dat niet uitsluitend 
de waren of diensten van een bepaalde onderneming 
aanduidt kan niet worden ingeschreven, aangezien arti-
kel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 daarop van 
toepassing is. In dat geval functioneert het merk niet als 
herkomstaanduiding. Rekening moet worden gehouden 
met de vermoedelijke verwachting van de gemiddelde 
consument ten aanzien van het merk. In de beschou-
wing moeten worden betrokken de gangbaarheid van 
de familienaam, het aantal ondernemingen dat de be-
trokken waren levert of de betrokken diensten verricht, 
en het al dan niet courante gebruik van familienamen in 
de betrokken sector. 
21 De Franse regering, de regering van het Verenigd 
Koninkrijk en de Commissie zijn van mening dat arti-
kel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 geen invloed 
heeft op de beoordeling van het onderscheidend ver-
mogen in het kader van artikel 3, lid 1, sub b, van deze 
richtlijn. 
Antwoord van het Hof 
22 Artikel 2 van richtlijn 89/104 bevat een opsomming 
van tekens die een merk kunnen vormen, die door de 
zevende overweging van de considerans van deze richt-
lijn als niet limitatief is aangemerkt, mits bedoelde 
tekens de waren of diensten van een onderneming kun-
nen onderscheiden van die van andere ondernemingen 
en dus functioneren als herkomstaanduiding van het 
merk. Deze lijst vermeldt uitdrukkelijk de „namen van 
personen”. 
23 Het onderscheidend vermogen van een merk in de 
zin van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 moet 
worden beoordeeld uitgaande van enerzijds de waar of 
diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en an-
derzijds de perceptie van de betrokken kringen (zie 
arresten van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Juris-
pr. blz. I-5475, punten 59 en 63, en 12 februari 2004, 

Henkel, C-218/01, nog niet gepubliceerd in de Juris-
prudentie, punt 50). 
24 De betrokken bepaling maakt in dat verband geen 
onderscheid tussen de verschillende categorieën van 
merken [zie in die zin arrest van 8 april 2003, Linde 
e.a., C-53/01–C--55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 42, en 
betreffende de identieke bepaling van artikel 7, lid 1, 
sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 
20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 
1994, L 11, blz. 1), beschikking van 28 juni 2004, Gla-
verbel/OHMI, C-445/02 P, nog niet gepubliceerd in de 
Jurisprudentie, punt 21]. 
25 De criteria om te beoordelen of merken bestaande 
uit een persoonsnaam onderscheidend vermogen heb-
ben zijn dus die welke ook gelden voor de andere 
categorieën van merken. 
26 Strengere algemene beoordelingscriteria, bijvoor-
beeld gebaseerd op: 
– een vooraf vastgesteld aantal personen met dezelfde 
naam, waarboven die naam zou kunnen worden geacht 
elk onderscheidend vermogen te missen,  
–  het aantal ondernemingen dat waren levert of dien-
sten verricht van dezelfde aard als die waarvoor de 
inschrijvingsaanvraag geldt, en  
–  het al dan niet courante gebruik van familienamen in 
de betrokken sector,  
mogen op dergelijke merken niet worden toegepast. 
27 Het onderscheidend vermogen van een merk, onge-
acht de categorie, moet concreet worden beoordeeld. 
28 Bij deze beoordeling kan inderdaad blijken dat bij-
voorbeeld de perceptie van het betrokken publiek niet 
noodzakelijkerwijs dezelfde is voor elk van de catego-
rieën en dat het dus moeilijker zou kunnen zijn om het 
onderscheidend vermogen van merken van bepaalde 
categorieën vast te stellen dan dat van merken van an-
dere categorieën (zie in het bijzonder arrest Henkel, 
reeds aangehaald, punt 52, en, betreffende artikel 7, lid 
1, sub b, van verordening nr. 40/94, arrest van 29 
april 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-468/01 P–
C-472/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, 
punt 36, en beschikking Glaverbel/OHMI, reeds aange-
haald, punt 23). 
29 Dat het in voorkomend geval moeilijker kan zijn om 
het onderscheidend vermogen van bepaalde merken 
concreet te beoordelen kan evenwel niet de zienswijze 
rechtvaardigen dat dergelijke merken a priori onder-
scheidend vermogen missen of dit enkel door gebruik 
kunnen verkrijgen, overeenkomstig artikel 3, lid 3, van 
richtlijn 89/104. 
30 Net als een woord uit de omgangstaal kan een gang-
bare familienaam de herkomstaanduidende functie van 
een merk vervullen en kan hij dus de betrokken waren 
of diensten onderscheiden, gesteld dat geen andere dan 
de in artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 bedoel-
de weigeringsgrond, zoals het generieke of 
beschrijvende karakter van het merk, of het bestaan van 
een ouder recht, de inschrijving in de weg staat. 
31 De inschrijving van een merk dat uit een familie-
naam bestaat kan niet worden geweigerd om te 
vermijden dat aan de eerste aanvrager een voordeel zou 
worden toegekend, aangezien geen enkele bepaling van 
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richtlijn 89/104 daarin voorziet. Dit geldt overigens 
voor alle categorieën van merken waarvoor om in-
schrijving wordt verzocht. 
32 Dat een derde krachtens artikel 6, lid 1, sub a, van 
richtlijn 89/104 in het economische verkeer gebruik 
kan maken van diens naam heeft in elk geval geen in-
vloed op de toetsing van het onderscheidend vermogen 
van het merk aan artikel 3, lid 1, sub b, van deze richt-
lijn. 
33 Artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 beperkt 
immers in het algemeen, ten behoeve van de economi-
sche subjecten met een aan het ingeschreven merk 
identieke of gelijkluidende naam, het recht dat aan dit 
merk verbonden is na de inschrijving ervan, dit is nadat 
het bestaan van het onderscheidend vermogen ervan is 
vastgesteld. Daarmee kan dus geen rekening worden 
gehouden bij de concrete beoordeling van het onder-
scheidend vermogen van een nog niet ingeschreven 
merk. 
34 Derhalve moet op de eerste vier vragen worden ge-
antwoord, dat in het kader van artikel 3, lid 1, sub b, 
van richtlijn 89/104 de beoordeling van het al dan niet 
onderscheidend vermogen van een uit een – zelfs gang-
bare – familienaam bestaand merk concreet dient te 
gebeuren, aan de hand van de criteria die gelden voor 
alle in artikel 2 van voornoemde richtlijn bedoelde te-
kens, uitgaande van enerzijds de waar of diensten 
waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de 
perceptie van de betrokken kringen. Dat aan de rechts-
gevolgen van de inschrijving van het merk ingevolge 
artikel 6, lid 1, sub a, van dezelfde richtlijn beperkingen 
zijn gesteld, is niet van invloed op deze beoordeling. 
De vijfde vraag 
35 De vijfde vraag was enkel gesteld voor het geval 
van een bevestigend antwoord op de vierde vraag. Nu 
de vierde vraag ontkennend is beantwoord, behoeft op 
de vijfde vraag niet te worden geantwoord. 
Kosten 
36 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de 
procedure als een aldaar gerezen incident te beschou-
wen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de 
kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens in-
diening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte 
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 
Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor 
recht: 
In het kader van artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste 
richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 
1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht 
der lidstaten, dient de beoordeling van het al dan niet 
onderscheidend vermogen van een uit een – zelfs gang-
bare – familienaam bestaand merk concreet te 
gebeuren, aan de hand van de criteria die gelden voor 
alle in artikel 2 van voornoemde richtlijn bedoelde te-
kens, uitgaande van enerzijds de waar of diensten 
waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de 
perceptie van de betrokken kringen. Dat aan de rechts-
gevolgen van de inschrijving van het merk ingevolge 
artikel 6, lid 1, sub a, van dezelfde richtlijn beperkingen 
zijn gesteld, is niet van invloed op deze beoordeling. 
 

 
 
 
Conclusie Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo Colomer 
 
van 15 januari 2004 (1) 
 
Zaak C-404/02 
Nichols plc 
tegen 
Registrar of Trade Marks 
 [Verzoek van de High Court of Justice (England and 
Wales), Chancery Division (Verenigd Koninkrijk) om 
een prejudiciële beslissing] 
„Merken – Beoordeling van onderscheidend vermogen 
van gangbare familienaam” 
I –    Inleiding 
1.     In deze prejudiciële zaak gaat het om het onder-
scheidend vermogen van gangbare familienamen op het 
gebied van de intellectuele eigendom. 
Het Britse merkenbureau weigert in beginsel de in-
schrijving van gewone familienamen die veel 
voorkomen in de Londense telefoongids, wanneer al-
thans een groot aantal deelnemers op de markt voor de 
betrokken waren of diensten actief is. 
Om te beginnen verlangt noch de merkenrichtlijn(2) 
noch enig algemeen beginsel, dat familienamen anders 
worden behandeld dan andere soorten merken. Hun 
concrete onderscheidend vermogen moet worden be-
oordeeld in relatie tot de waren die zij aanduiden en de 
perceptie van de referentieconsument. Het is evenwel 
zo, dat deze consument eraan gewend is, met name bij 
dienstverlening door bepaalde beroepsbeoefenaars, dat 
een familienaam de herkomst van de dienst aanduidt. 
Een in een dergelijke sector veelvoorkomende familie-
naam kan ongeschikt zijn om een merk te vormen, 
omdat hij het vereiste onderscheidend vermogen mist. 
II – Het rechtskader 
1.      Gemeenschapsrecht: de merkenrichtlijn 
2.     Volgens artikel 2 van de richtlijn kunnen merken 
worden gevormd door „alle tekens die vatbaar zijn voor 
grafische voorstelling, met name woorden, met inbe-
grip van namen van personen, tekeningen, letters, 
cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze 
de waren of diensten van een onderneming kunnen on-
derscheiden.” 
3.     Artikel 3, lid 1, van de richtlijn bepaalt voorts: 
„1.      Niet ingeschreven worden of, indien ingeschre-
ven, nietig verklaard kunnen worden: 
a)      tekens die geen merk kunnen vormen; 
b)      merken die elk onderscheidend vermogen missen; 
c)      merken die uitsluitend bestaan uit tekens of be-
namingen die in de handel kunnen dienen tot 
aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, be-
stemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip 
van vervaardiging van de waren of verrichting van de 
dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; 
d)      merken die uitsluitend bestaan uit tekens of be-
namingen die in het normale taalgebruik of in het bona 
fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; 
 [...] 
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g)      merken die tot misleiding van het publiek kunnen 
leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid 
of plaats van herkomst van de waren of diensten. 
 [...] 
4.     De richtlijn staat de inschrijving toe van een teken 
dat onder een van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, of d, 
beschreven gevallen valt, indien het er zich in de prak-
tijk toe leent de herkomst van de waren of de diensten 
te identificeren. Artikel 3, lid 3, bepaalt: 
„Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien inge-
schreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig 
lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van 
het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de 
aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen 
heeft verkregen. [...].” 
5.     Artikel 6, lid 1, met als opschrift „Beperking van 
de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, luidt als 
volgt: 
„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet 
toe een derde te verbieden om in het economisch ver-
keer gebruik te maken: 
a)      van diens naam en adres; 
b)      van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoe-
veelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, 
tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting 
van de dienst of andere kenmerken van de waren of 
diensten; 
c)      van het merk, wanneer dit nodig is om de be-
stemming van een product of dienst, met name als 
accessoire of onderdeel, aan te geven, 
voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke 
gebruiken in nijverheid en handel.” 
6.     De voormelde bepalingen van de richtlijn stem-
men nagenoeg volledig overeen met de artikelen 4, 7, 
leden 1 en 3, en 12, lid 1, van de verordening inzake 
het gemeenschapsmerk.(3) 
2.      De nationale regeling 
7.     De merkenrichtlijn is in nationaal recht omgezet 
bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet), die de sinds 
1938 geldende wet heeft vervangen. 
8.     In mei 2000 publiceerde de directeur van het mer-
kenbureau (Registrar of Trade Marks) een circulaire 
(Practice Amendment Circular nr. 6/00; hierna: „PAC 
6/00”) ter kennisgeving van een wijziging in de bij de 
inschrijving van namen en familienamen gevolgde 
praktijk. 
9.     Van deze circulaire zijn de volgende passages re-
levant: 
„5.      Bij het beoordelen van het vermogen van een 
familienaam om de waren of diensten van een bepaalde 
onderneming te onderscheiden, zal de Registrar reke-
ning houden met: 
a)      de gangbaarheid van de familienaam; 
b)      het aantal ondernemingen dat in die sector actief 
is en waarvan de in de aanvraag bedoelde waren of 
diensten afkomstig kunnen zijn. 
10.      Tot het aantal relevante ondernemingen worden 
gerekend de fabrikanten, ontwerpers en gespecialiseer-
de detailhandelaren van waren enerzijds en 
dienstverrichters anderzijds. 

11.      Bij het bepalen van de gangbaarheid van een 
familienaam zal de Registrar nog steeds rekening hou-
den met het Londense telefoonboek. Gelet echter op het 
constant toenemende aantal telefoonabonnees, is het 
mogelijk dat een voorheen weinig gangbare naam thans 
een aanzienlijk aantal malen in het Londense telefoon-
boek voorkomt. Bijgevolg zal de Registrar een naam 
slechts als gangbaar aanmerken, indien deze 200 keer 
in het telefoonboek van Londen of een ander relevant 
telefoonboek wordt vermeld.” 
10.   De redenering die aan de twee in de circulaire ge-
noemde beoordelingscriteria ten grondslag ligt, is dat 
naarmate minder deelnemers op een bepaalde markt 
actief zijn, de kans groter is dat een gemiddelde con-
sument een familienaam, ook al komt deze veelvuldig 
voor, opvat als een teken dat de waren of diensten van 
een bepaalde onderneming kan onderscheiden. PAC 
6/00 noemt als voorbeeld fabrikanten van landbouw-
chemicaliën of aanbieders van luchtvaartdiensten.(4) 
11.   Wanneer het daarentegen om een zeer groot aantal 
marktdeelnemers gaat, zal het voor het publiek moeilij-
ker zijn om de onderneming van herkomst te bepalen 
aan de hand van een gangbare familienaam. Bij wijze 
van voorbeeld noemt de circulaire textielfabrikanten en 
producenten van voedingswaren of dranken, alsmede 
advocatenkantoren.(5) 
III – De feiten van het hoofdgeding 
12.   Nichols plc (hierna: „Nichols”), een in het Vere-
nigd Koninkrijk gevestigde handelsonderneming, heeft 
het United Kingdom Trade Marks Registry (merkenbu-
reau van het Verenigd Koninkrijk) op 8 augustus 2000 
verzocht om inschrijving van het woordteken „Nichols” 
ter aanduiding van waren behorende tot de klassen 29, 
30 en 32 van de Overeenkomst van Nice.(6) Het betreft 
distributieautomaten en waren die veelvuldig via deze 
toestellen worden verkocht, hoofdzakelijk voedingswa-
ren en dranken. De onderneming heeft niet gesteld dat 
door het gebruik onderscheidend vermogen is verkre-
gen. 
13.   Bij beslissing van 11 mei 2001 heeft het merken-
bureau het verzoek toegewezen voor de 
distributieautomaten, doch afgewezen voor de overige 
aanduidingen. Het verwijst in zijn motivering naar de 
twee beoordelingscriteria in PAC 6/00(7) en overweegt 
als volgt: 
In de eerste plaats is de familienaam „Nichols”, evenals 
andere fonetisch gelijkende achternamen zoals „Ni-
cholls” of, in de enkelvoudsvorm, „Nichol”, een 
gangbare familienaam in het Verenigd Koninkrijk, daar 
deze namen in totaal 483 keer in de Londense telefoon-
gids voorkomen. 
In de tweede plaats opereren op de markt voor de voe-
dingswaren en dranken bedoeld in de klassen 29, 30 en 
32, waarvoor om inschrijving is verzocht, een groot 
aantal ondernemingen, zodat het voor de consument 
moeilijk is de herkomst van de waar te bepalen aan de 
hand van een gangbare familienaam. 
Met betrekking tot de distributieautomaten (behorend 
tot klasse 9) erkende het Bureau dat het een meer ge-
specialiseerde sector betrof, waarin minder 
ondernemingen actief zijn. 
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14.   Krachtens artikel 76, lid 3, van de Trade Marks 
Act stelde Nichols bij verzoekschrift van 14 februari 
2002 tegen deze beslissing beroep in bij de High Court 
of Justice (England & Wales), Chancery Division 
(rechterlijke instantie die in eerste aanleg bevoegd is in 
onder meer zaken betreffende intellectuele eigendom). 
15.   In zijn beschikking schetst de verwijzende rechter, 
Robin Jacob, eerst de door het Britse merkenbureau 
gevolgde praktijk bij de inschrijving van gangbare fa-
milienamen als merk. Vervolgens merkt hij op dat de 
kernvraag is of een algemeen gangbare familienaam 
moet worden geacht „elke onderscheidend vermogen” 
te missen, tenzij hij onderscheidend vermogen heeft 
verkregen door gebruik. 
Volgens de rechter is het probleem van een gangbare 
familienaam dat deze, totdat hij onderscheidend ver-
mogen heeft verkregen door gebruik, niet werkelijk 
aanduidt dat waren van een bepaalde onderneming af-
komstig zijn. Dit geldt te meer voor diensten. 
Een merk dat is ingeburgerd door gebruik, heeft als 
kenmerk dat het andere merken met dezelfde of een ge-
lijkende naam reeds uit de sector heeft verdrongen. 
Hij herinnert er voorts aan, dat de inschrijving niet al-
leen een monopolie op het gebruik van het 
ingeschreven woord verleent, maar ook met betrekking 
tot andere, gelijksoortige woorden, indien er verwar-
ringsgevaar bestaat. 
16.   Volgens de verwijzingsbeschikking vindt de door 
het Britse merkenbureau toegepaste beoordelingsmaat-
staf haar rechtvaardiging in het doel, monopolisering 
van bepaalde gangbare namen en van de varianten 
daarop die tot verwarring kunnen leiden, te vermijden. 
17.   Tenzij zij door gebruik zijn ingeburgerd, zijn 
gangbare familienamen op zich niet geschikt om de 
herkomst van de waar aan te duiden. Het gebruik ervan 
gedurende een voldoende lange periode veronderstelt 
dat zij andere merken met dezelfde of een gelijksoorti-
ge naam hebben verdrongen. 
18.   In plaats van een louter theoretisch standpunt in te 
nemen, verkiest de verwijzende rechter een realistische 
benadering van de manier waarop het merkenstelsel 
werkt. Daarvan uitgaande moet zijns inziens aandacht 
worden geschonken aan het gevaar van monopolisering 
dat de inschrijving van een gangbare familienaam voor 
een groot aantal aanduidingen van waren of diensten 
inhoudt. Met het oog op dit gevaar lijkt de – tijdroven-
de en kostbare – mogelijkheid om een aantal van deze 
aanduidingen vijf jaar na de inschrijving aan te vechten 
op grond dat zij niet worden gebruikt, niet doeltreffend. 
Om diezelfde redenen kunnen bij de beoordeling van 
het onderscheidend vermogen van een merk geen 
overwegingen met betrekking tot de beperking van de 
rechtsgevolgen ervan in aanmerking worden genomen, 
ofschoon het Hof dit in punt 37 van het arrest Baby-
dry(8) wel lijkt te hebben gedaan zijn. In de praktijk 
geniet de houder van een schriftelijk bewijs een voor-
keursbehandeling. 
19.   Op grond van deze overwegingen vraagt de ver-
wijzende rechter zich af, welke gevolgen artikel 6, lid 
1, van de merkenrichtlijn heeft voor de beoordeling van 
het onderscheidend vermogen van een familienaam. 

IV – De prejudiciële vragen 
20.   In de loop van de behandeling van het ingestelde 
beroep heeft de High Court besloten de procedure te 
schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen 
voor te leggen: 
„1)      Onder welke omstandigheden moet de inschrij-
ving van een merk (dat wil zeggen een ‚teken’ dat aan 
de voorwaarden van artikel 2 van richtlijn 89/104/EEG 
voldoet) dat uit één enkele familienaam bestaat, worden 
geweigerd op grond dat het ‚elk onderscheidend ver-
mogen mist’ in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de 
richtlijn? 
2)      In het bijzonder, a) moet of b) kan de inschrijving 
van een dergelijk teken, vóór het door gebruik onder-
scheidend vermogen heeft verkregen, worden 
geweigerd indien het gaat om een in de lidstaat waar 
om inschrijving van het merk is verzocht of in één of 
meer andere lidstaten gangbare familienaam? 
3)      Wanneer het antwoord op vraag 2a) of 2b) beves-
tigend luidt, kunnen de nationale autoriteiten beslissen 
op grond van de vermoedelijke verwachtingen van een 
gemiddelde consument met betrekking tot de betrokken 
waren of diensten in de lidstaat, daarbij in aanmerking 
nemend de gangbaarheid van de familienaam, de aard 
van de betrokken waren of diensten, en het al dan niet 
courante gebruik van familienamen in de betrokken 
sector? 
4)      Is het, om te bepalen of een familienaam ‚elk on-
derscheidend vermogen mist’ in de zin van artikel 3, lid 
1, sub b, van de richtlijn, van belang dat de aan de in-
schrijving van het merk verbonden rechtsgevolgen 
beperkt zijn ingevolge artikel 6, lid 1, sub a, van de 
richtlijn? 
5)      Zo ja, 
a)      moet het woord ‚naam’ in artikel 6, lid 1, sub a, 
van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het ook 
vennootschapsnamen of namen van ondernemingen 
omvat, en 
b)      wat betekent ‚eerlijke gebruiken in nijverheid en 
handel’, en is hiervan met name sprake 
i)      wanneer de verweerder in de praktijk het publiek 
niet misleidt door het gebruik van zijn eigen naam, dan 
wel 
ii)      wanneer de verweerder door dit gebruik slechts 
onopzettelijk verwarring sticht?” 
V –    De procedure voor het Hof 
21.   Het verzoek om een prejudiciële beslissing is in-
gekomen bij de griffie van het Hof op 12 november 
2002. 
22.   Naast verzoekster in het hoofdgeding hebben ook 
de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Griekse 
en de Franse regering, alsmede de Commissie schrifte-
lijke opmerkingen ingediend. 
23.   Ter terechtzitting van 27 november 2003 zijn de 
vertegenwoordigers van genoemde regeringen en van 
de Commissie verschenen. 
VI –  Ingediende opmerkingen 
De eerste drie vragen 
24.   Volgens Nichols, verzoekster in het hoofdgeding, 
is de praktijk van het Britse merkenbureau niet vere-
nigbaar met artikel 3, lid 1, van de richtlijn. Zij stelt dat 
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de inschrijving van een merk nimmer zou mogen wor-
den geweigerd op de enkele grond dat het uit een 
gangbare familienaam bestaat. De toepassing van dit 
criterium aan de hand van een telefoongids leidt hoe 
dan ook tot een willekeurig resultaat. 
25.   De Griekse en de Franse regering zijn eveneens 
van mening, dat de gangbaarheid van een familienaam 
niet afdoet aan zijn geschiktheid om een merk te vor-
men. Of de familienaam de betrokken waren of 
diensten al dan niet kan identificeren, moet in ieder ge-
val worden beoordeeld vanuit het perspectief van de 
relevante gemiddelde consument. 
26.   De Commissie bekritiseert het feit dat het Britse 
merkenbureau zonder enige rechtvaardiging een me-
thode heeft ingevoerd die radicaal afwijkt van die 
welke in het algemeen voor de beoordeling van het on-
derscheidend vermogen van een teken wordt gebruikt. 
27.   De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt dat 
een gangbare familienaam niet het in artikel 3, lid 1, 
sub b, van de richtlijn vereiste onderscheidend vermo-
gen bezit. Om aan dit vereiste te voldoen, volstaat het 
niet dat een teken herkenbaar is; het merk moet in de 
ogen van een gemiddelde consument daadwerkelijk en 
concreet kunnen worden geïdentificeerd als aanduiding 
van de waren of diensten van een bepaalde onderne-
ming. De praktijk van het Britse merkenbureau tracht te 
waarborgen dat, voorzover het gangbare familienamen 
betreft, alleen de namen die een commerciële herkomst 
kunnen aanduiden, als merk worden ingeschreven. 
De vierde en de vijfde vraag 
28.   Nichols meent dat bij de beoordeling van het on-
derscheidend vermogen van een teken overeenkomstig 
artikel 3, lid 1, sub b, rekening moet worden gehouden 
met artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn. Bovendien is 
er geen enkele reden om de werking van laatstgenoem-
de bepaling uitsluitend tot natuurlijke personen te 
beperken. Het begrip „eerlijke gebruiken” moet als 
„bona fide gebruik” worden opgevat. 
29.   Volgens de Griekse regering kan in het kader van 
artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn ook een handels-
naam worden gebruikt, mits deze uit een persoonsnaam 
bestaat. Overigens dient bij de beoordeling of een be-
paald gebruik bona fide is, rekening te worden 
gehouden met de ethische opvattingen van een gemid-
delde persoon. 
30.   Alle andere deelnemers aan de procedure conclu-
deren, dat de beoordeling van het concrete 
onderscheidend vermogen van een merk moet worden 
gescheiden van de beoordeling van de beperking van 
zijn rechtsgevolgen. Een ontkennend antwoord op de 
vierde vraag maakt een antwoord op de vijfde vraag 
overbodig. 
VII – Juridische analyse 
De eerste drie prejudiciële vragen 
31.   Evenals de meeste deelnemers aan de procedure 
ben ook ik van mening, dat de eerste drie vragen van de 
Britse rechter gezamenlijk moeten worden behandeld. 
Het gaat in wezen om de vraag of ten aanzien van te-
kens die uit een gangbare familienaam bestaan, 
bijzondere voorwaarden gelden bij de beoordeling van 
hun geschiktheid om waren of diensten aan te duiden, 

en in het bijzonder bij de beoordeling van hun concrete 
onderscheidend vermogen overeenkomstig artikel 3, lid 
1, sub b, van de richtlijn. 
32.   Om te beginnen merk ik op, dat een familienaam 
voldoet aan de minimumvoorwaarden om een teken in 
de zin van artikel 2 van de richtlijn te vormen, daar hij 
de waren of de diensten van een onderneming kan on-
derscheiden van die van andere ondernemingen. 
Artikel 2 zelf spreekt in de daarin opgenomen niet-
limitatieve opsomming(9) van „namen van personen”. 
Familienamen, ook de gangbare, vormen zelfs een van 
de door ondernemingen meest gebruikte categorieën 
merken. 
Tenslotte blijkt uit de formulering van artikel 6, lid 1, 
dat de gemeenschapswetgever zich realiseerde dat fa-
milienamen geschikt zijn om als merk te worden 
ingeschreven. 
Deze principiële vaststelling is dan ook onbetwist. 
33.   Ik herinner er voorts aan, dat familienamen niet in 
de opsomming van tekens in artikel 3, lid 1, sub c, van 
de richtlijn voorkomen. Zij zijn derhalve prima facie 
geen generieke tekens of tekens die beschrijvend zijn 
voor bepaalde waren of diensten. Zoals ik hierna zal 
toelichten, volgt hieruit dat met betrekking tot het on-
derscheidend vermogen van een concrete familienaam 
geen beroep kan worden gedaan op overwegingen van 
algemeen belang die tot doel hebben de naam voor alle 
marktdeelnemers vrij te houden. 
34.   De Commissie merkt in haar schriftelijke opmer-
kingen op, dat de praktijk die het Britse merkenbureau 
volgt om vast te stellen of een familienaam een merk 
kan vormen, afwijkt van die welke in de richtlijn, zoals 
door dit Hof uitgelegd, is voorzien. 
Het Britse merkenbureau verifieert of de familienaam 
waarvan inschrijving als merk wordt aangevraagd 
gangbaar is, gewoonlijk met behulp van de Londense 
telefoongids. Wanneer daaruit blijkt dat het een gang-
bare naam betreft, berekent het het aantal op de 
aangeduide markten aanwezige marktdeelnemers en 
wordt de inschrijvingsaanvraag op basis van de uit-
komst toe- of afgewezen. 
Deze methode is veroordeeld, daar zij een willekeurige 
drempel vaststelt waarboven een familienaam gangbaar 
wordt geacht. Het staat niet aan het Hof om zich over 
een nationale regeling uit te spreken; het dient enkel te 
oordelen over de verenigbaarheid ervan met de com-
munautaire voorschriften. Ik ben persoonlijk de mening 
toegedaan, dat iedere methode tot vaststelling van het 
onderscheidend vermogen van een teken onvermijde-
lijk een zekere mate van subjectiviteit met zich brengt. 
35.   In casu lijkt duidelijk, dat de door het Britse mer-
kenbureau toegepaste methode afwijkt van de 
benadering die het Hof tot dusver ter beoordeling van 
het onderscheidend vermogen van een teken heeft ge-
hanteerd. Er zijn evenwel niet voldoende redenen 
aangevoerd die de keuze van een andere uitleggingsme-
thode rechtvaardigen. 
36.   Met de meerderheid van de deelnemers aan de 
procedure ben ik van mening, dat de vraag of een fami-
lienaam, hoe gangbaar hij ook is, de commerciële 
herkomst van waren en diensten kan aanduiden, moet 
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worden beoordeeld in relatie tot de concrete markt waar 
het om gaat. Het feit dat in een bepaalde commerciële 
sector als herkomstaanduiding veelvuldig gewone ach-
ternamen worden gebruikt,(10) met de eventuele 
gevolgen hiervan voor de beoordeling van hun onder-
scheidend vermogen, betekent nog niet dat dit zonder 
meer ook geldt voor een willekeurige andere sector. 
Men zou hoogstens kunnen spreken van bepaalde bij-
zonderheden die verband houden met de kenmerken 
van de betrokken waren of diensten, maar niet van een 
bijzonder kenmerk dat aan een categorie van tekens in-
herent is.(11) 
37.   Overigens rechtvaardigt niets in de richtlijn een 
verschillende behandeling van familienamen, want ar-
tikel 6, lid 1, sub a, de enige specifieke bepaling die 
daaraan is gewijd, beoogt de beschermende werking 
van merken te beperken, hetgeen iets anders is dan het 
onderzoek van de absolute weigeringsgronden, zoals ik 
hierna zal uitleggen. 
38.   Bijgevolg dient het onderscheidend vermogen van 
een familienaam te worden beoordeeld volgens dezelf-
de criteria als die welke voor andere soorten 
woordmerken gelden. 
39.   Het Hof heeft uitgemaakt, dat voor de vervulling 
van de voornaamste taak van een merk volstaat, dat het 
de doelgroep in staat stelt de door het merk aangeduide 
waar of dienst te onderscheiden van die van een andere 
commerciële herkomst en te concluderen dat die waar 
of dienst is vervaardigd, in de handel gebracht of ver-
strekt onder toezicht van de merkhouder, die voor de 
kwaliteit ervan verantwoordelijk is. In dit verband 
maakt artikel 2 van de richtlijn geen onderscheid tussen 
verschillende categorieën merken, zodat voor alle mer-
ken dezelfde criteria ter beoordeling van het 
onderscheidend vermogen moeten worden gehan-
teerd.(12) 
40.   Dit onderscheidend vermogen dient te worden be-
oordeeld vanuit de optiek van de gemiddelde 
consument van dergelijke soorten waren of dien-
sten,(13) waarbij deze laatste wordt verondersteld een 
„gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende” 
consument te zijn.(14) 
41.   In dat verband moet bijvoorbeeld rekening worden 
houden met de bijzondere omstandigheid, dat in be-
paalde sectoren veelvuldig gangbare namen of 
familienamen worden gebruikt ter aanduiding van de 
commerciële herkomst, soms in de vorm van een merk. 
In een dergelijk geval belet niets de met de inschrijving 
belaste autoriteit te constateren dat het teken onder-
scheidend vermogen mist. Deze vaststelling moet 
concreet van aard zijn en mag niet op algemene of ab-
stracte wijze gebeuren. 
42.   In het kader van artikel 3, lid 1, sub b, van de 
richtlijn kan evenwel geen beroep op het algemeen be-
lang worden gedaan om bepaalde veelvoorkomende 
familienamen vrij te houden voor alle bestaande en 
toekomstige marktdeelnemers. 
43.   Zoals ik reeds heb opgemerkt,(15) heeft de in deze 
bepaling neergelegde absolute weigeringsgrond tot doel 
tekens die elk concreet onderscheidend vermogen mis-
sen, dat wil zeggen tekens die een redelijk 

geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde 
consument niet als betrouwbare aanduidingen van de 
commerciële herkomst kan herkennen, van inschrijving 
uit te sluiten. Het is dus van algemeen belang, te ver-
hinderen dat bepaalde marktdeelnemers zich uit 
esthetisch of technisch oogpunt nuttige driedimensiona-
le vormen toe-eigenen of dat zij bepaalde tekens 
monopoliseren die de waar zelf, zijn werkelijke dan 
wel vermoedelijke eigenschappen en andere kenmerken 
zoals zijn plaats van herkomst kunnen beschrijven. De-
ze overwegingen liggen aan artikel 3, lid 1, sub c, en e, 
van de richtlijn ten grondslag. 
Een soortgelijk algemeen belang bestaat mijns inziens 
zelfs bij vrijhouding voor gebruik door eenieder van de 
in het normale taalgebruik of in het bona fide handels-
verkeer gebruikelijke tekens, die krachtens het 
bepaalde sub d van voornoemde bepaling van inschrij-
ving zijn uitgesloten. 
44.   Een dergelijke ruime bescherming lijkt zich even-
wel niet te moeten uitstrekken tot tekens die, zonder 
beschrijvend te zijn, om andere redenen specifiek on-
derscheidend vermogen missen. Ik geloof niet dat er 
een algemeen belang bestaat bij vrijhouding van tekens 
die niet geschikt zijn om de commerciële herkomst van 
de erdoor aangeduide waren of diensten te onderschei-
den. 
45.   Evenmin bevat de richtlijn een bepaling die waar-
borgt dat geen relatief voordeel wordt toegekend aan de 
eerste marktdeelnemer die om inschrijving van een be-
paalde familienaam verzoekt. 
46.   Mitsdien hangt het onderscheidend vermogen van 
een familienaam af van de vraag of het teken, in relatie 
tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving 
wordt verzocht, volgens de referentieconsument de wa-
ren of diensten van een onderneming onderscheiden 
van die van andere ondernemingen. De gangbaarheid 
van de familienaam is een van de aspecten die – telkens 
met betrekking tot bepaalde waren of diensten – in 
aanmerking kunnen worden genomen, doch is niet 
doorslaggevend. 
De vierde prejudiciële vraag 
47.   Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rech-
ter te vernemen, of bij de vaststelling van het 
onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, 
sub b, van de richtlijn van een teken bestaande uit een 
familienaam, in aanmerking moet worden genomen dat 
de rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk in-
gevolge artikel 6, lid 1, sub a, beperkt blijven. 
48.   Het antwoord daarop moet ontkennend luiden. 
49.   Nergens in de richtlijn wordt een mildere beoorde-
ling voorgeschreven wegens het bestaan van 
bepalingen die de rechtsgevolgen van het merk beper-
ken. 
50.   Alhoewel, zoals de verwijzingsbeschikking aan-
geeft,(16) het arrest Baby-dry als rechtsgrondslag van 
‘s Hofs redenering betreffende het onderscheidend 
vermogen van een woordteken artikel 12 van de veror-
dening noemt, dat in identieke bewoordingen als artikel 
6 van de richtlijn is gesteld, wordt in het arrest zelf 
geen enkele praktische consequentie uit deze verwij-
zing getrokken. 
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51.   Zoals ik reeds eerder heb opgemerkt, duidt niets in 
artikel 12 van de verordening erop dat de beoordeling 
van het beschrijvende karakter van een merk door de 
organen van het Bureau ten tijde van de inschrijving, 
wordt overgedragen aan de rechterlijke instanties die 
verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de 
daadwerkelijke uitoefening van de rechten die uit het 
merk voortvloeien. Integendeel, de lange lijst van wei-
geringsgronden in de artikelen 4 en 7 en het uitgebreide 
stelsel van beroepen die in geval van weigering open-
staan, wijzen erop dat de toetsing aan de 
inschrijvingsvoorwaarden meer dan slechts oppervlak-
kig van aard moet zijn. Ook om redenen van 
jurisprudentieel beleid voel ik weinig voor deze opvat-
ting, aangezien de merkgerechtigde zich in procedures 
waarin een beroep op artikel 12 wordt gedaan, steeds in 
een gunstige uitgangspositie bevindt, zowel wegens de 
inertie die het vertrouwen in schriftelijk gewaarborgde 
exclusieve rechten teweegbrengt, als wegens de intrin-
sieke moeilijkheid om de grens te trekken tussen 
beschrijvend en niet beschrijvend.(17) 
52.   Het Hof heeft dit heel duidelijk bevestigd in het 
arrest van 6 mei 2003, Libertel,(18) door te overwegen 
dat artikel 6 van de richtlijn de beperking regelt van de 
gevolgen van het merk wanneer dit eenmaal is inge-
schreven. Het Hof stelde vervolgens dat een minimale 
toetsing aan de weigeringsgronden bij het onderzoek 
van de inschrijvingsaanvraag, onder het mom dat het 
risico dat marktdeelnemers zich bepaalde tekens zullen 
toe-eigenen die naar hun aard vrij behoren te blijven, 
wordt geneutraliseerd door de hiervoor door mij ge-
noemde beperkingen, ertoe leidt dat de toetsing aan de 
weigeringsgronden wordt onttrokken aan de bevoegde 
autoriteit op het moment van inschrijving van het merk 
en in handen gelegd van de rechterlijke instanties die 
belast zijn met het waarborgen van de concrete uitoefe-
ning van de daaruit voortvloeiende rechten. Een 
dergelijke benadering is onverenigbaar met het stelsel 
van de richtlijn, dat gebaseerd is op een controle vóór 
de inschrijving en niet op een controle achteraf. De 
richtlijn bevat geen enkele aanwijzing dat aan artikel 6 
een dergelijke conclusie zou mogen worden verbonden. 
Integendeel, uit het aantal en de gedetailleerde aard van 
de in de artikelen 2 en 3 opgesomde inschrijvingsbelet-
selen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in 
geval van een weigering blijkt reeds dat het onderzoek 
in het kader van de aanvraag om inschrijving niet mi-
nimaal mag zijn, doch streng en volledig moet zijn, 
teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden 
ingeschreven.(19) 
53.   Deze overwegingen met betrekking tot artikel 6, 
lid 1, sub b, van de richtlijn (of artikel 12, lid 1, van de 
verordening) kunnen evengoed worden toegepast op 
het bepaalde sub a. De grondgedachte is, dat de bepa-
lingen betreffende de beperking van de rechtsgevolgen 
van merken zich niet uitstrekken tot de controle die 
wordt uitgeoefend op het moment dat wordt beoordeeld 
of zij al dan niet onder de absolute weigeringsgronden 
vallen. 
54.   Het feit dat de rechtsgevolgen van een merk be-
staande uit een familienaam ingevolge artikel 6, lid 1, 

sub a, van de richtlijn zijn beperkt, heeft dan ook geen 
enkele invloed op de beoordeling van het onderschei-
dend vermogen van het teken zelf overeenkomstig 
artikel 3, lid 1, sub b. 
De vijfde prejudiciële vraag 
55.   Deze laatste vraag is blijkens de verwijzingsbe-
schikking enkel gesteld voor het geval dat de vorige 
vraag bevestigend zou worden beantwoord. Nu dit niet 
het geval is, behoeft deze vraag niet te worden beant-
woord. 
VIII – Conclusie 
56.   Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in over-
weging op de vragen van de High Court of Justice 
(England & Wales), Chancery Division, te antwoorden 
als volgt: 
„1)      Het onderscheidend vermogen in de zin van ar-
tikel 3, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van 
de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpas-
sing van het merkenrecht der lidstaten, van een teken 
bestaande uit een familienaam hangt af van de vraag of 
het teken, in relatie tot de waren of de diensten waar-
voor de inschrijving wordt verzocht, volgens de 
referentieconsument de waren of diensten van een on-
derneming onderscheidt van die van andere 
ondernemingen. De gangbaarheid van de betrokken 
familienaam is een van de aspecten die – telkens met 
betrekking tot bepaalde waren of diensten – in aanmer-
king kunnen worden genomen, doch is niet 
doorslaggevend. 
2)      De omstandigheid dat de rechtsgevolgen van een 
merk bestaande uit een familienaam ingevolge artikel 
6, lid 1, sub a, van de richtlijn zijn beperkt, heeft geen 
enkele invloed op de beoordeling van het onderschei-
dend vermogen ervan overeenkomstig artikel 3, lid 1, 
sub b.” 
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