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Hof van Justitie EG, 23 maart 2006, Mülhens v 
BHIM 

 
ZIRH 

v 

 
 
MERKENRECHT 
 
Verwarringsgevaar: totaalindruk – enkel auditieve 
overeenstemming niet beslissend 
• Het Gerecht heeft in het kader van de globale 
beoordeling van het gevaar voor verwarring terecht 
de door de twee betrokken tekens opgeroepen to-
taalindruk onderzocht wat betreft de eventuele 
begripsmatige, visuele en auditieve overeenstem-
ming ervan. 
Uit punt 28 van voormeld arrest Lloyd Schuhfabrik 
Meyer kan derhalve niet worden afgeleid dat telkens 
wanneer er enkel een auditieve overeenstemming tus-
sen twee tekens is, er noodzakelijkerwijs een gevaar 
voor verwarring bestaat. 
   
Feitelijk oordeel Gerecht niet toetsbaar voor Hof 
• De vaststelling van het Gerecht in de punten 52 
tot en met 54 van het bestreden arrest dat de be-
trokken waren gewoonlijk op zodanige wijze in de 
handel worden gebracht dat een visuele appreciatie 
door het relevante publiek mogelijk is, vormt echter 
een feitelijk oordeel dat het Hof in het kader van een 
hogere voorziening niet mag toetsen.  
Volgens artikel 225, lid 1, tweede alinea, EG en artikel 
58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justi-
tie is de hogere voorziening immers beperkt tot 
rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd 
om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, 
alsook om de bewijselementen te beoordelen. De be-
oordeling van deze feiten en bewijselementen levert 
dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting 
daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere 
voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie 
arrest van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-
37/03 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, 
punt 43, en aldaar aangehaalde rechtspraak).   
 
Globale beoordeling - neutralisering overeenstem-
ming 
• Deze globale beoordeling houdt in dat auditieve 
overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen 
worden geneutraliseerd door de begripsmatige en 
visuele verschillen daartussen, voorzover ten minste 
een van deze tekens voor het relevante publiek een 
duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek 
onmiddellijk kan begrijpen  

(zie in die zin arrest van 12 januari 2006, Ruiz-
Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, nog niet gepubliceerd 
in de Jurisprudentie, punt 20). 
Na in de punten 48 en 49 van het bestreden arrest te-
recht te hebben vastgesteld dat de globale beoordeling 
tevens de beoordeling van de onderscheidende en do-
minerende bestanddelen van de tekens in kwestie 
omvat en dat de auditieve overeenstemmingen kunnen 
worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschil-
len tussen die tekens, heeft het Gerecht derhalve, 
zonder de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van ver-
ordening nr. 40/94 te miskennen, kunnen oordelen dat 
de mate van overeenstemming tussen de tekens in 
kwestie niet voldoende is om aan te nemen dat het rele-
vante publiek kan menen dat de betrokken waren van 
dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van 
economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. 
 
Vindplaatsen: curia.europa.eu; Jurispr. blz. I-2717. 
 
Hof van Justitie EG, 23 maart 2006 
(P. Jann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič 
(rapporteur) en E. Levits) 
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 
23 maart 2006 (*) 
„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 8, 
lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Verwar-
ringsgevaar – Woordmerk ZIRH – Oppositie door 
houder van gemeenschapsmerk SIR” 
In zaak C-206/04 P, 
betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 
van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 6 
mei 2004, 
Mülhens GmbH & Co. KG, gevestigd te Keulen (Duits-
land), vertegenwoordigd door T. Schulte-Beckhausen 
en C. Musiol, Rechtsanwälte, 
rekwirante, 
andere partijen in de procedure: 
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt 
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegen-
woordigd door S. Laitinen en A. von Mühlendahl als 
gemachtigden, 
verweerder in eerste aanleg, 
Zirh International Corp., gevestigd te New York (Vere-
nigde Staten), vertegenwoordigd door L. Kouker, 
Rechtsanwalt, 
interveniënte in eerste aanleg, 
wijst 
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), 
samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, N. 
Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (rapporteur) 
en E. Levits, rechters, 
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, 
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur, 
gezien de stukken en na de terechtzitting op 6 oktober 
2005, 
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter 
terechtzitting van 10 november 2005, 
het navolgende 
Arrest 
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1        Mülhens GmbH & Co. KG verzoekt om vernieti-
ging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg 
van de Europese Gemeenschappen van 3 maart 2004, 
Mülhens/BHIM – Zirh International (ZIRH) (T-355/02, 
Jurispr. blz. II-791; hierna: „bestreden arrest”), hou-
dende verwerping van haar beroep tot vernietiging van 
de beslissing van de tweede kamer van beroep van het 
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt 
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 1 okto-
ber 2002 (zaak R 247/2001-3) waarbij de door 
rekwirante ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot 
inschrijving van het woordteken „ZIRH” is afgewezen 
(hierna: „litigieuze beslissing”). 
Toepasselijke bepalingen 
2        Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 
van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeen-
schapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt: 
„Na oppositie door de houder van een ouder merk 
wordt inschrijving van het aangevraagde merk gewei-
gerd: 
 [...] 
b)      wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het 
oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soort-
gelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring 
bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop 
het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat 
het gevaar van associatie met het oudere merk.” 
3        Artikel 8, lid 2, van deze verordening luidt als 
volgt: 
„Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden 
verstaan: 
a)      de merken waarvan de datum van de aanvrage om 
inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage 
om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend 
geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve 
van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die 
behoren tot de volgende categorieën: 
 [...] 
i)      gemeenschapsmerken [...] 
 [...]” 
4        De bewoordingen van artikel 8, lid 1, sub b, van 
verordening nr. 40/94 zijn in wezen identiek aan die 
van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 
(89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 be-
treffende de aanpassing van het merkenrecht der 
lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1). 
Voorgeschiedenis van het geding 
5        Op 21 september 1999 heeft Zirh International 
Corp. (hierna: „Zirh Corp.”) bij het BHIM een aan-
vraag ingediend tot inschrijving van het woordteken 
„ZIRH” als gemeenschapsmerk voor waren en diensten 
die behoren tot de klassen 3, 5 en 42 in de zin van de 
Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende 
de internationale classificatie van de waren en diensten 
ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals her-
zien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). 
6        Op 24 mei 2000 heeft rekwirante krachtens arti-
kel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld 
tegen de inschrijving van het merk voor alle waren en 
diensten waarop de aanvraag betrekking had. De oppo-
sitie was gebaseerd op het bestaan van een ouder 

gemeenschapsmerk, te weten een gecombineerd woord- 
en beeldmerk dat bestaat uit het woordelement „SIR” 
en daarnaast ook een heraldische figuur omvat, dat is 
ingeschreven voor waren van klasse 3 in de zin van de 
Overeenkomst van Nice en die zijn omschreven als 
volgt: „Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische 
middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, zepen” 
(hierna: „ouder merk”). 
7        Deze oppositie is afgewezen bij beslissing van de 
oppositieafdeling van het BHIM van 29 juni 2001, die 
met name heeft geoordeeld dat, ofschoon de betrokken 
waren en diensten via dezelfde distributiekanalen of in 
dezelfde verkooppunten in de handel worden gebracht, 
de verschillen tussen de twee merken duidelijk de 
overhand hebben over de auditieve overeenstemming 
die in bepaalde officiële talen van de Europese Unie 
tussen deze merken kan bestaan, zodat er geen gevaar 
voor verwarring van de genoemde merken bestaat. 
8        Op 10 juli 2001 heeft rekwirante tegen deze be-
slissing beroep ingesteld bij de tweede kamer van 
beroep van het BHIM, die dit beroep bij de litigieuze 
beslissing heeft verworpen en de beslissing van de op-
positieafdeling heeft bevestigd op dezelfde gronden. 
Procedure voor het Gerecht en bestreden arrest 
9        Bij een op 4 december 2002 ter griffie van het 
Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft rekwirante be-
roep tot vernietiging van de litigieuze beslissing 
ingesteld op grond van één middel, te weten schending 
van het begrip verwarringsgevaar in de zin van artikel 
8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. 
10      Om te beginnen heeft het Gerecht in de punten 
33 tot en met 43 van het bestreden arrest gewezen op 
de toepasselijke bepalingen en de relevante rechtspraak 
betreffende het gevaar van verwarring met een ouder 
merk. 
11      Vervolgens is het Gerecht overgegaan tot de glo-
bale beoordeling van alle relevante factoren, waarbij 
het in het bijzonder rekening hield met de onderschei-
dende en dominerende bestanddelen ervan, waarna het 
heeft geoordeeld dat de auditieve overeenstemming 
tussen de betrokken merken in hoge mate wordt geneu-
traliseerd. Het Gerecht heeft verklaard als volgt: 
„44      Wat de visuele vergelijking van de conflicteren-
de merken betreft, dient allereerst te worden vastgesteld 
dat de woordelementen van deze twee merken welis-
waar de tweede en derde letter gemeen hebben, te 
weten de letters ‚ir’, maar dat deze merken niet te ver-
waarlozen visuele verschillen vertonen. De eerste letter, 
respectievelijk ‚s’ en ‚z’, is immers verschillend. 
Voorts bevatten deze woordelementen een verschillend 
aantal letters, aangezien in het aangevraagde merk de 
letters ‚ir’ worden gevolgd door de letter ‚h’. Boven-
dien omvat het oudere merk naast het woordteken ook 
een heraldische figuur, terwijl het aangevraagde merk 
uitsluitend bestaat uit een woordteken dat in standaard-
letters is gedrukt. Bij de visuele beoordeling van de 
door de betrokken tekens opgeroepen totaalindruk zorgt 
de aanwezigheid van elementen die eigen zijn aan elk 
teken, er dus voor dat elk teken een andere globale in-
druk geeft. 
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45      Wat de fonetische overeenstemming betreft, be-
twist het BHIM niet dat de woordelementen van de 
twee merken overeenstemming vertonen in bepaalde 
officiële talen van de Europese Unie. Zoals het BHIM 
in punt 26 van zijn memorie van antwoord terecht heeft 
aangevoerd, zal het oudere merk immers in tal van lid-
staten hoogstwaarschijnlijk op de Engelse wijze 
worden uitgesproken, aangezien ‚sir’ een bekende En-
gelse term is die wellicht ook door een niet-Engelstalig 
publiek wordt gekend. Ook al kan het aangevraagde 
gemeenschapsmerk in sommige talen op verschillende 
wijzen worden uitgesproken, toch moet worden aange-
nomen dat, zoals het BHIM toegeeft, de betrokken 
merken fonetisch overeenstemmen, althans in de En-
gelstalige landen en in Spanje, aangezien de respectieve 
verschillen in uitspraak in het Engels en in het Spaans 
niet bijzonder uitgesproken zijn. Er is dus sprake van 
fonetische overeenstemming tussen de merken in deze 
landen. 
46      Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking 
van de conflicterende merken betwist verzoekster het 
oordeel van het BHIM niet. Het BHIM voert immers 
terecht aan dat er geen begripsmatige overeenstemming 
is, aangezien de gemiddelde consument in de lidstaten 
waarschijnlijk zal denken aan het Engelse woord ‚sir’, 
gelet op de bekendheid van deze term in Europa. De 
term ‚zirh’ heeft in geen enkele van de elf officiële ta-
len van de Europese Unie een duidelijke betekenis, 
zodat dit woord door het grote publiek als een neolo-
gisme zal worden opgevat. Op begripsmatig vlak 
bestaat er dus geen overeenstemming tussen de twee 
merken. 
47      Bijgevolg zij vastgesteld dat de merken SIR en 
ZIRH visueel noch begripsmatig overeenstemmen. Fo-
netisch stemmen de betrokken merken in bepaalde 
landen overeen. In dit verband is het van belang erop te 
wijzen, dat volgens de rechtspraak niet valt uit te slui-
ten dat de enkele fonetische overeenstemming tussen 
de merken verwarring kan doen ontstaan [arrest [Hof 
van 22 juni 1999,] Lloyd Schuhfabrik Meyer, [C-
342/97, Jurispr. blz. I-3819], punt 28, en arrest Gerecht 
van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM – Karls-
berg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-
43, punt 42]. 
48      Zoals reeds in de punten 39 en 42 supra in herin-
nering is gebracht, dienen alle relevante 
omstandigheden van het concrete geval globaal te wor-
den beoordeeld, waarbij deze beoordeling dient te 
berusten op de totaalindruk die door de betrokken mer-
ken wordt opgeroepen, en waarbij in het bijzonder 
rekening dient te worden gehouden met de onderschei-
dende en dominerende bestanddelen ervan. 
49      Volgens de rechtspraak van het Gerecht kunnen 
fonetische overeenstemmingen immers worden geneu-
traliseerd door begripsmatige verschillen die de 
betrokken merken uit elkaar halen. Om een dergelijke 
neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste 
een van de betrokken merken voor het relevante pu-
bliek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit 
publiek onmiddellijk kan begrijpen (arrest [Gerecht van 
14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash 

Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Ju-
rispr. blz. II-4335], punt 54). 
50      Dit is het geval met het woordelement van het 
oudere merk SIR, zoals in punt 46 is opgemerkt. Dit 
oordeel wordt niet ontkracht door het feit dat dit 
woordteken geen enkel kenmerk aanduidt van de waren 
waarvoor dit merk is ingeschreven. Deze omstandig-
heid staat namelijk niet eraan in de weg dat het 
relevante publiek de betekenis van dit woordelement 
van het oudere merk meteen kan begrijpen. Het is vol-
doende dat één van de betrokken merken een dergelijke 
betekenis heeft, ongeacht of het andere merk niet een 
dergelijke betekenis of een heel andere betekenis heeft, 
om de fonetische overeenstemming tussen deze merken 
in hoge mate te neutraliseren (zie in die zin arrest 
BASS, [reeds aangehaald], punt 54). 
51      In casu wordt deze neutralisering versterkt door 
het feit dat de merken SIR en ZIRH tevens visuele ver-
schillen vertonen. In dit verband moet worden vermeld, 
zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, dat de mate 
van fonetische overeenstemming tussen twee merken 
van ondergeschikt belang is bij waren die aldus in de 
handel worden gebracht dat het relevante publiek het 
merk ervan bij de aankoop gewoonlijk ook visueel 
waarneemt (zie in die zin arrest BASS, [reeds aange-
haald], punt 55). 
52      Anders dan verzoekster betoogt, is dit met de be-
trokken waren het geval. Aan deze conclusie wordt niet 
afgedaan door verzoeksters argumenten dat de waren 
waarop het oudere merk betrekking heeft, niet uitslui-
tend op basis van het visuele aspect ervan worden 
verkocht, en dat parfumerieën, kapsalons en schoon-
heidssalons een belangrijk verkoopkanaal van 
verzoeksters waren zijn. 
53      Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat 
verzoekster geenszins heeft aangetoond dat haar waren 
gewoonlijk aldus in de handel worden gebracht dat het 
publiek het merk helemaal niet ziet. Verzoekster be-
toogt alleen dat parfumerieën, kapsalons en 
schoonheidssalons een traditioneel verkoopkanaal zijn, 
waarbij de consument de waar niet zelf kan nemen, 
maar zich tot de verkoper moet wenden. 
54      Ook al wordt aangenomen dat parfumerieën, 
kapsalons en schoonheidssalons belangrijke verkoop-
kanalen van verzoeksters waren zijn, vaststaat dat zelfs 
op deze plaatsen de waren gewoonlijk op rekken wor-
den uitgestald teneinde een visuele appreciatie door de 
consumenten mogelijk te maken. Ook al valt niet uit te 
sluiten dat de betrokken waren ook op mondelinge be-
stelling kunnen worden verkocht, toch kan derhalve 
niet worden aangenomen dat dit de gebruikelijke wijze 
van verkoop van deze waren is.” 
12      Het Gerecht heeft in punt 55 van het bestreden 
arrest derhalve geconcludeerd dat de mate van overeen-
stemming tussen de betrokken merken niet voldoende 
is om aan te nemen dat het relevante publiek kan me-
nen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming 
of, in voorkomend geval, van economisch verbonden 
ondernemingen afkomstig zijn, en heeft bijgevolg het 
beroep van rekwirante verworpen. 
Hogere voorziening 

www.ie-portal.nl  Pagina 3 van 13 
 



 
 
www.iept.nl  IEPT20060323, HvJEG, Mülhens v BHIM 

13      Rekwirante verzoekt het Hof om vernietiging van 
het bestreden arrest alsook van de litigieuze beslissing, 
en verwijzing van het BHIM in de kosten. Ter onder-
steuning van haar hogere voorziening voert zij één, uit 
twee onderdelen bestaand, middel aan, te weten schen-
ding van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 
40/94. Elk onderdeel bevat twee verschillende grieven. 
14      Het BHIM en Zirh Corp. concluderen tot afwij-
zing van de hogere voorziening en verwijzing van 
rekwirante in de kosten. 
Eerste onderdeel van het enige middel (gevaar voor 
verwarring) 
Eerste grief 
–       Argumenten van partijen 
15      Rekwirante stelt dat de betrokken waren en dien-
sten gedeeltelijk soortgelijk en gedeeltelijk dezelfde 
zijn en dat er auditieve overeenstemming tussen de be-
trokken merken bestaat, zodat er sprake is van een 
gevaar voor verwarring van deze merken. Volgens re-
kwirante, die zich wat dit betreft beroept op punt 28 
van voormeld arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, impli-
ceert artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 
dat de kennelijke overeenstemming met betrekking tot 
een van de zintuiglijke criteria een gevaar voor verwar-
ring doet ontstaan. In casu vloeit dit gevaar voort uit de 
auditieve overeenstemming. 
16      Het BHIM betwist rekwirantes zienswijze wat 
betreft de overeenstemming van de merken niet. Het is 
evenwel van mening dat in voormeld arrest Lloyd 
Schuhfabrik Meyer enkel de mogelijkheid wordt aan-
vaard dat de auditieve overeenstemming voldoende is 
om het gevaar voor verwarring te doen ontstaan. 
–       Beoordeling door het Hof 
17      Vooraf dient erop te worden gewezen dat vol-
gens de zevende overweging van verordening nr. 40/94 
de beoordeling van het gevaar voor verwarring afhangt 
van vele factoren, met name de bekendheid van het 
merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van 
het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de 
mate van overeenstemming tussen het merk en het te-
ken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of 
diensten. 
18      Het bestaan van een gevaar voor verwarring bij 
het publiek dient derhalve globaal te worden beoor-
deeld, met inachtneming van alle relevante 
omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin, 
wat richtlijn 89/104 betreft, arresten van 11 november 
1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 
22, en 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. 
blz. I-4861, punt 40). 
19      Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, 
auditieve of begripsmatige overeenstemming van de 
merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalin-
druk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in 
het bijzonder rekening dient te worden gehouden met 
de onderscheidende en dominerende bestanddelen er-
van (zie met name, wat richtlijn 89/104 betreft, 
arresten SABEL, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd 
Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). 
20      Dienaangaande heeft het Gerecht, na de door de 
twee betrokken tekens opgeroepen totaalindruk te heb-

ben beoordeeld, in punt 47 van het bestreden arrest 
vastgesteld dat deze tekens visueel noch begripsmatig 
overeenstemmen, maar dat zij daarentegen in bepaalde 
landen auditief overeenstemmen, en niet uitgesloten dat 
deze enkele overeenstemming verwarring kan doen 
ontstaan. 
21      Er kan niet worden uitgesloten dat de enkele au-
ditieve overeenstemming van de merken verwarring in 
de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 
40/94 kan doen ontstaan (zie, wat richtlijn 89/104 be-
treft, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds 
aangehaald, punt 28). Er dient evenwel aan te worden 
herinnerd dat het bestaan van een dergelijk gevaar dient 
te worden vastgesteld in het kader van een globale be-
oordeling wat betreft de begripsmatige, visuele en 
auditieve overeenstemming tussen de tekens in kwestie. 
Dienaangaande is de beoordeling van een eventuele 
auditieve overeenstemming slechts één van de relevan-
te factoren in het kader van die globale beoordeling. 
22      Uit punt 28 van voormeld arrest Lloyd Schuh-
fabrik Meyer kan derhalve niet worden afgeleid dat 
telkens wanneer er enkel een auditieve overeenstem-
ming tussen twee tekens is, er noodzakelijkerwijs een 
gevaar voor verwarring bestaat. 
23      Het Gerecht heeft dus in het kader van de globale 
beoordeling van het gevaar voor verwarring terecht de 
door de twee betrokken tekens opgeroepen totaalindruk 
onderzocht wat betreft de eventuele begripsmatige, vi-
suele en auditieve overeenstemming ervan. 
24      Hieruit volgt dat de eerste grief van het eerste 
onderdeel van het enige middel ongegrond dient te 
worden verklaard. 
Tweede grief 
–       Argumenten van partijen 
25      Volgens rekwirante volstaat de auditieve over-
eenstemming om een gevaar voor verwarring te doen 
ontstaan, indien de door de merken in kwestie aange-
duide waren niet uitsluitend op zicht worden gekocht. 
In tal van winkels is zelfbediening van de betrokken 
waren niet mogelijk en moeten de consumenten er dus 
uitdrukkelijk om vragen. Bovendien worden deze wa-
ren veelvuldig per telefoon gekocht. Volgens 
rekwirante is de consument, die in al deze gevallen het 
merk „SIR” slechts fonetisch waarneemt, niet op de 
hoogte van de visuele kenmerken van de door dit merk 
aangeduide waren. 
26      Het BHIM is van mening dat de auditieve over-
eenstemming in casu niet doorslaggevend is, daar de 
betrokken waren gewoonlijk op zicht worden gekocht. 
Volgens hem worden deze waren immers op zodanige 
wijze in de handel gebracht dat het relevante publiek 
bij de aankoop het merk waarneemt als een visuele 
aanduiding van die waren. Hoewel het derhalve moge-
lijk is om mondeling naar de betrokken waren te 
verwijzen, is het BHIM van mening dat het distributie-
kanaal dat een mondelinge bestelling vereist, niet de 
typische of gemiddelde situatie weergeeft waarin deze 
waren worden gekocht. Het concludeert bijgevolg dat 
er in casu geen enkel gevaar voor verwarring in de zin 
van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 
bestaat. 
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–       Beoordeling door het Hof 
27      Aangaande de tweede grief van rekwirante met 
betrekking tot de invloed van de wijzen van het in de 
handel brengen van de waren in kwestie, moet worden 
vastgesteld dat de hogere voorziening in werkelijkheid 
ertoe strekt dat het Hof zijn eigen beoordeling van de 
feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht. 
28      De vaststelling van het Gerecht in de punten 52 
tot en met 54 van het bestreden arrest dat de betrokken 
waren gewoonlijk op zodanige wijze in de handel wor-
den gebracht dat een visuele appreciatie door het 
relevante publiek mogelijk is, vormt echter een feitelijk 
oordeel dat het Hof in het kader van een hogere voor-
ziening niet mag toetsen. Volgens artikel 225, lid 1, 
tweede alinea, EG en artikel 58, eerste alinea, van het 
Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorzie-
ning immers beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is 
dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast 
te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselemen-
ten te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en 
bewijselementen levert dus, behoudens het geval van 
een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die 
als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toet-
sing door het Hof (zie arrest van 15 september 2005, 
BioID/BHIM, C-37/03 P, nog niet gepubliceerd in de 
Jurisprudentie, punt 43, en aldaar aangehaalde recht-
spraak). 
29      Aangezien rekwirante geen onjuiste opvatting 
van de aan het Gerecht voorgelegde feiten en be-
wijselementen heeft gesteld, moet de tweede grief van 
het eerste onderdeel van het enige middel niet-
ontvankelijk worden verklaard. 
30      Aangaande het eerste onderdeel van het enige 
middel moet derhalve worden vastgesteld dat het Ge-
recht de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van 
verordening nr. 40/94 niet heeft miskend. 
31      Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het eerste on-
derdeel van het enige middel gedeeltelijk ongegrond en 
gedeeltelijk niet-ontvankelijk dient te worden ver-
klaard. 
Tweede onderdeel van het enige middel (neutralise-
ring van auditieve overeenstemming) 
Eerste grief 
–       Argumenten van partijen 
32      Rekwirante stelt dat het vertrekpunt van de rede-
nering van het Gerecht, zoals uiteengezet in de punten 
48 en 49 van het bestreden arrest, verkeerd is. Volgens 
haar kan de auditieve overeenstemming immers niet 
worden geneutraliseerd door visuele en begripsmatige 
verschillen. 
33      Het BHIM stelt dat wanneer het Hof de redene-
ring aanvaardt die door het Gerecht is gevolgd in het 
arrest Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Textilvertrieb 
und Einzelhandel (BASS) (reeds aangehaald, punt 54), 
volgens welke auditieve overeenkomsten door de be-
gripsmatige en visuele verschillen tussen twee merken 
worden geneutraliseerd, voorzover ten minste een van 
deze merken voor het relevante publiek een duidelijke 
en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk 
kan begrijpen, het die in de onderhavige zaak dient toe 
te passen. 

–       Beoordeling door het Hof 
34      Zoals in punt 19 van het onderhavige arrest in 
herinnering is gebracht, dient de globale beoordeling, 
wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeen-
stemming van de merken in kwestie betreft, te berusten 
op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroe-
pen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden 
gehouden met de onderscheidende en dominerende be-
standdelen ervan. 
35      Deze globale beoordeling houdt in dat auditieve 
overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden 
geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele ver-
schillen daartussen, voorzover ten minste een van deze 
tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vas-
te betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan 
begrijpen (zie in die zin arrest van 12 januari 2006, 
Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, nog niet gepu-
bliceerd in de Jurisprudentie, punt 20). 
36      Na in de punten 48 en 49 van het bestreden arrest 
terecht te hebben vastgesteld dat de globale beoorde-
ling tevens de beoordeling van de onderscheidende en 
dominerende bestanddelen van de tekens in kwestie 
omvat en dat de auditieve overeenstemmingen kunnen 
worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschil-
len tussen die tekens, heeft het Gerecht derhalve, 
zonder de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van ver-
ordening nr. 40/94 te miskennen, kunnen oordelen dat 
de mate van overeenstemming tussen de tekens in 
kwestie niet voldoende is om aan te nemen dat het rele-
vante publiek kan menen dat de betrokken waren van 
dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van 
economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. 
37      Hieruit volgt dat de eerste grief van het tweede 
onderdeel van het enige middel ongegrond dient te 
worden verklaard. 
Tweede grief 
–       Argumenten van partijen 
38      Rekwirante betoogt dat de wezenlijke betekenis 
van het merk „SIR” pas duidelijk naar voren komt 
wanneer dit merk in het Engels wordt uitgesproken. De 
uitspraak ervan in elke andere officiële taal van de Eu-
ropese Unie heeft geen enkele zin en vormt een louter 
zelfbedacht teken. Derhalve kon het Gerecht zich niet 
op het standpunt stellen dat in casu een van de merken 
in kwestie een duidelijke en vaste betekenis heeft ten-
einde te oordelen dat de auditieve overeenstemming 
wordt geneutraliseerd door begripsmatige en visuele 
verschillen tussen deze merken. Derhalve heeft het Ge-
recht bij de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van 
verordening nr. 40/94 blijk gegeven van een onjuiste 
rechtsopvatting. 
39      Het BHIM is van mening dat het beeldmerk 
„SIR” een duidelijke en vaste betekenis heeft in de zin 
van het arrest Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Tex-
tilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (reeds aangehaald, 
punt 54). Het Gerecht heeft derhalve bij de uitlegging 
van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 
geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. 
–       Beoordeling door het Hof 
40      Aangaande de tweede grief van rekwirante met 
betrekking tot de beoordeling van de begripsmatige en 
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visuele verschillen tussen de tekens in kwestie, moet 
worden vastgesteld dat de hogere voorziening in wer-
kelijkheid ertoe strekt dat het Hof zijn eigen 
beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van 
het Gerecht. 
41      Dienaangaande volstaat het erop te wijzen dat de 
vaststelling van het Gerecht in de punten 50 en 51 van 
het bestreden arrest dat de auditieve overeenstemming 
van de tekens in kwestie wordt geneutraliseerd door de 
begripsmatige en visuele verschillen daartussen, een 
feitelijk oordeel vormt dat het Hof in het kader van een 
hogere voorziening niet mag toetsen. Volgens artikel 
225, lid 1, tweede alinea, EG en artikel 58, eerste ali-
nea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de 
hogere voorziening immers beperkt tot rechtsvragen. 
Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de rele-
vante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om 
de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van 
deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens 
het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen 
rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening 
vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie arrest Bio-
ID/BHIM, reeds aangehaald, punt 43, en aldaar 
aangehaalde rechtspraak). 
42      Aangezien rekwirante geen onjuiste opvatting 
van de aan het Gerecht voorgelegde feiten en be-
wijselementen heeft gesteld, moet de tweede grief van 
het tweede onderdeel van het enige middel niet-
ontvankelijk worden verklaard. 
43      Derhalve moet worden vastgesteld dat, wat het 
tweede onderdeel van het enige middel betreft, het Ge-
recht de strekking van artikel 8, lid 1, sub b, van 
verordening nr. 40/94 niet heeft miskend. 
44      Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het tweede on-
derdeel van het enige middel gedeeltelijk ongegrond en 
gedeeltelijk niet-ontvankelijk dient te worden ver-
klaard. 
45      Aangezien geen van de onderdelen van het enige 
middel dat rekwirante ter ondersteuning van haar hoge-
re voorziening heeft aangevoerd, gegrond is, dient de 
hogere voorziening te worden afgewezen. 
Kosten 
46      Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor 
de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Re-
glement van toepassing is op de procedure in hogere 
voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in 
de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aan-
gezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, moet zij 
overeenkomstig de vordering van het BHIM en Zirh 
Corp. worden verwezen in de kosten. 
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart: 
1)      De hogere voorziening wordt afgewezen. 
2)      Mülhens GmbH & Co. KG wordt verwezen in de 
kosten. 
 
 
Conclusie A-G D. Ruiz-Jarabo Colomer 
 
van 10 november 2005 (1) 
Zaak C-206/04 P 
Mülhens GmbH & Co. KG 

tegen 
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt 
 (merken, tekeningen en modellen) 
„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Woord-
merk ZIRH – Oppositie door houder 
gemeenschapsmerk SIR – Afwijzing van oppositie” 
1.        Deze hogere voorziening betreft het arrest van 
het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 3 
maart 2004(2), houdende verwerping van het beroep tot 
vernietiging dat was ingesteld tegen de beslissing van 
de tweede kamer van beroep van het Bureau voor har-
monisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen 
en modellen) (hierna: „BHIM”), waarbij de door de 
vennootschap Mülhens GmbH & Co. KG (hierna: 
„Mülhens”), houdster van het communautaire beeld-
merk „Sir” en thans rekwirante, ingestelde oppositie 
tegen het woordteken „Zirh” voor parfums en cosmeti-
sche middelen is afgewezen. 
2.        Opnieuw staat de uitlegging van het verwar-
ringsgevaar als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub b, van de 
verordening inzake het gemeenschapsmerk(3) ter dis-
cussie. De hogere voorziening is gegrond op één 
middel, bestaande uit twee onderdelen, die respectieve-
lijk betrekking hebben op de beoordeling van het 
bestaan van dat gevaar op grond van bepaalde ver-
koopmodaliteiten van de producten die de 
conflicterende merken dragen, en op de door het Ge-
recht in eerdere arresten uitgewerkte regel, volgens 
welke het overwicht van het begripsmatige element de 
fonetische overeenkomsten kan neutraliseren. 
3.        Van belang is verder een vonnis van 6 mei 2004 
van het Landgericht Hamburg (Duitsland), dat als 
rechtbank voor het gemeenschapsmerk in een inbreuk-
procedure tussen bovengenoemde ondernemingen met 
betrekking tot diezelfde handelsmerken, de vordering 
van de houdster van het merk „Sir” tegen de houdster 
van het teken „Zirh” heeft toegewezen op grond dat het 
verwarringsgevaar tussen beide was aangetoond. Hoe-
wel het voor de beslissing ten gronde in casu niet 
noodzakelijk is, verdient dit feit enige aandacht in ver-
band met het Europees merkensysteem. 
I –    De verordening inzake het gemeenschapsmerk 
4.        Verordening nr. 40/94 is de basisregeling voor 
de oplossing van de problemen die in deze zaak spelen. 
5.        Volgens artikel 4 van deze verordening kunnen 
gemeenschapsmerken worden gevormd door „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.” 
6.        Artikel 8 bevat de relatieve weigeringsgronden 
en bepaalt in lid 1, sub b, het volgende: 
„1.      Na oppositie door de houder van een ouder merk 
wordt inschrijving van het aangevraagde merk gewei-
gerd: 
a)      [...] 
b)      wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het 
oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soort-
gelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring 
bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop 
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het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat 
het gevaar van associatie met het oudere merk. 
 [...]” 
7.        Hoewel zij niet direct op de zaak ten gronde van 
invloed zijn, wil ik toch de bepalingen van verordening 
nr. 40/94 vermelden die enerzijds betrekking hebben op 
de toepasselijke regeling in gevallen van inbreuk op de 
aan deze industriële eigendomsrechten verbonden rech-
ten, en anderzijds op de rechtbanken voor het 
gemeenschapsmerk. 
8.        Wat het eerstgenoemde aspect aangaat, bepaalt 
artikel 14 het volgende: 
„1. De rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk 
worden uitsluitend beheerst door deze verordening. 
Daarnaast is bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het 
nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk 
van toepassing overeenkomstig Titel X. 
2. [...] 
3. De procedureregels worden overeenkomstig Titel X 
bepaald.” 
9.        Volgens artikel 91, lid 1, in de tweede afdeling 
van de verordening, met het opschrift „Geschillen ter 
zake van inbreuk op en geldigheid van gemeenschaps-
merken” in Titel X over de „Bevoegdheid en procedure 
inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschaps-
merken”, zijn de lidstaten ertoe gehouden op hun 
grondgebied een beperkt aantal „nationale rechterlijke 
instanties van eerste en tweede aanleg aan [te wijzen], 
hierna ‚rechtbanken voor het gemeenschapsmerk’ te 
noemen, die de hun bij deze verordening opgedragen 
taken vervullen”. 
10.      Artikel 92 in diezelfde titel en afdeling luidt: 
„De rechtbanken voor het gemeenschapsmerk hebben 
uitsluitende bevoegdheid ter zake van: 
a)      alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en - 
indien naar nationaal recht toegestaan - dreigende in-
breuk op gemeenschapsmerken, 
b)      rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-
inbreuk, indien naar nationaal recht toegestaan, 
 [...]” 
II – Voorgeschiedenis van de hogere voorziening 
A –    De feiten van het geding 
11.      Op 21 september 1999 heeft Zirh International 
Corp. bij het BHIM een aanvraag ingediend tot in-
schrijving van het woordteken „Zirh” als 
gemeenschapsmerk. Deze aanvraag werd op 3 april 
2000 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmer-
ken nr. 27/2000. 
12.      De waren en diensten waarvoor de aanvraag 
werd ingediend, behoren tot de klassen 3, 5 en 42 van 
de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffen-
de de internationale classificatie van de waren en 
diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, 
zoals herzien en gewijzigd. 
13.      Op 24 mei 2000 heeft de onderneming Mülhens 
krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 opposi-
tie ingesteld voor alle waren en diensten waarop de 
aanvraag betrekking had. Zij baseerde zich op een ou-
der communautair beeldmerk dat het woordelement 
„Sir” omvat, ter aanduiding van waren van klasse 3 in 
de zin van de Overeenkomst van Nice. Deze waren zijn 

omschreven als: „Parfumerieën, etherische oliën, cos-
metische middelen, haarlotions, 
tandreinigingsmiddelen, zepen”. 
14.      Op 2 oktober 2000 heeft de vennootschap Zirh 
de in haar aanvraag opgenomen soorten waren en dien-
sten als volgt beperkt: 
–        „zepen; parfumerieën; etherische oliën; cosmeti-
ca; haarlotions; aftershavelotions; baby-, lichaams- en 
gezichtspoeder; baby- en haarshampoo; haarconditio-
ners; scheerbalsems, -crèmes, -gels en -lotions; 
lippenbalsems en -gloss; bad en douchegels; crèmes en 
lotions voor de huid; deodorants en antitranspiratie-
middelen; scrubs voor het gezicht; 
haarstileerpreparaten; lichaamsolie; parfums; crèmes en 
lotions voor het reinigen van de huid; vochtinbrengen-
de middelen voor de huid; huid-, deodorant- en 
toiletzepen; zonnebrandmiddelen en preparaten met 
zonnefilter” van klasse 3; 
–        „dienstverlening op het gebied van hygiëne en 
schoonheidsverzorging; kappersdiensten; diensten van 
schoonheidssalons; onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van cosmetica; onderzoek en ontwikkeling op 
het gebied van parfums” van klasse 42. 
15.      Mülhens heeft niettemin haar aanvankelijke 
standpunt gehandhaafd. 
16.      Bij beslissing van 29 juni 2001 heeft de bevoeg-
de afdeling van het BHIM de oppositie afgewezen, in 
wezen op grond dat de visuele en begripsmatige ver-
schillen de overhand hadden over de fonetische 
overeenstemming van de tekens, zodat tussen beide 
merken geen verwarringsgevaar bestond. 
17.      Op 10 juli 2001 heeft Mülhens krachtens artikel 
59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep in-
gesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. 
18.      Op 1 oktober 2002 heeft de tweede kamer van 
beroep van het BHIM het beroep verworpen en de be-
streden beslissing bevestigd. Zij heeft in wezen 
geoordeeld dat, zelfs indien de betrokken waren en 
diensten via dezelfde distributiekanalen of verkooppun-
ten in de handel worden gebracht, de verschillen tussen 
de twee merken de overhand hadden over de fonetische 
overeenstemmingen van de twee tekens in bepaalde of-
ficiële talen van de Europese Unie. 
19.      Bij een op 4 december 2002 ter griffie van het 
Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft Mülhens be-
roep tot vernietiging van deze afwijzingsbeslissing 
ingesteld. 
B –    Het bestreden arrest 
20.      Het beroep was gegrond op één middel, te weten 
schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening 
nr. 40/94. Rekwirante benadrukte de overeenstemming 
tussen de tekens „Sir” en „Zirh”, die haars inziens wat 
hun uitspraak aangaat identiek zijn, zeker wanneer men 
in aanmerking neemt dat het bij de verkoop van par-
fums en cosmetica niet steeds zo is, dat de 
consumenten de waren zien. 
21.      Het BHIM erkent weliswaar dat de betrokken 
merken fonetisch gedeeltelijk overeenstemmen, maar 
ontkent dat daardoor verwarringsgevaar ontstaat, van-
wege de grote begripsmatige verschillen tussen een 
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teken met een duidelijke betekenis in het Engels en een 
louter fantasieteken. 
22.      Na een uiteenzetting van de in de rechtspraak 
ontwikkelde criteria voor verwarringsgevaar(4), heeft 
het Gerecht onderzocht of de mate van overeenstem-
ming tussen de betrokken merken hoog genoeg was om 
dat gevaar te doen ontstaan. 
23.      Het Gerecht heeft de merken in visueel, fone-
tisch en begripsmatig opzicht met elkaar vergeleken en 
vastgesteld dat zij enkel wat hun uitspraak betreft in 
bepaalde landen overeenstemmen.(5) 
24.      Vervolgens heeft het in navolging van de recht-
spraak van het Hof, volgens welke de enkele fonetische 
overeenstemming van de merken verwarringsgevaar 
kan doen ontstaan(6), alle relevante omstandigheden 
van het geval globaal beoordeeld, daarbij rekening 
houdend met de totaalindruk van de betrokken merken 
en in het bijzonder met hun onderscheidende en domi-
nerende bestanddelen. 
25.      Het onderzoek leidde tot de vaststelling dat het 
woord „Sir” een duidelijke en vaste betekenis heeft, die 
het relevante publiek meteen begrijpt(7), ofschoon het 
geen enkel kenmerk van de waren aanduidt. Hieruit 
heeft het Gerecht afgeleid dat de fonetische kenmerken 
door de begripsmatige kenmerken en de geconstateerde 
visuele verschillen werden geneutraliseerd, nu het merk 
„Sir” tevens een heraldische figuur omvatte(8), en heeft 
het de eerder ontwikkelde regel(9) toegepast, dat fone-
tische overeenstemmingen door begripsmatige 
verschillen kunnen worden geneutraliseerd. 
26.      Het Gerecht hechtte weinig belang aan de over-
eenstemming tussen de betrokken merken, omdat de 
betrokken waren gewoonlijk aldus in de handel worden 
gebracht, dat de consumenten de tekens visueel en niet 
alleen of voornamelijk auditief waarnemen – in tegen-
stelling tot hetgeen verzoekster en thans rekwirante 
heeft betoogd, maar geenszins heeft aangetoond.(10) 
27.      Het Gerecht heeft bijgevolg niet aanvaard dat 
tussen beide merken een hoge mate van overeenstem-
ming bestaat die tot verwarring kan leiden over de 
commerciële herkomst van de betrokken waren en 
diensten, ofschoon deze gedeeltelijk soortgelijk en ge-
deeltelijk dezelfde zijn(11), en het beroep tot 
vernietiging verworpen. 
III – De procedure voor het Hof en de conclusies 
van partijen 
28.      Het verzoekschrift in hogere voorziening van 
Mülhens is bij de griffie van het Hof ingeschreven op 6 
mei 2004, en de memorie van antwoord van het BHIM 
op 27 juli daaraanvolgend. 
29.      Repliek en dupliek volgden op respectievelijk 20 
oktober 2004 en 28 januari 2005. 
30.      De terechtzitting, waarop de vertegenwoordigers 
van Mülhens, het BHIM en Zirh International Corp. 
aanwezig waren, vond plaats op 6 oktober 2005. 
31.      Rekwirante concludeert dat het het Hof behage: 
–        het arrest van het Gerecht van 3 maart 2004 in de 
zaak T-355/02 te vernietigen; 
–        de beslissing van de tweede kamer van beroep 
van het BHIM van 1 oktober 2002 (zaak R 657/2001-2) 

met betrekking tot een oppositieprocedure tussen Mül-
hens en Zirh International Corp. te vernietigen; 
–        het BHIM te verwijzen in de kosten. 
32.      Het BHIM, ondersteund door interveniënte in 
eerste aanleg, concludeert dat het het Hof behage: 
–        de hogere voorziening te verwerpen; 
–        rekwirante te verwijzen in de kosten. 
IV – Beoordeling van de hogere voorziening 
33.      Mülhens voert één enkel middel aan, te weten 
miskenning van het begrip verwarringsgevaar in de zin 
van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. 
Het middel bestaat uit twee onderdelen: in de eerste 
plaats stelt rekwirante dat sprake is van verwarringsge-
vaar en dat met name de wijze van verkoop van de 
waren en diensten van invloed is op de beoordeling van 
de fonetische, visuele en begripsmatige gelijkenis; in de 
tweede plaats betwist zij de regel dat de begripsmatige 
verschillen de fonetische overeenstemmingen in be-
paalde omstandigheden kunnen neutraliseren. 
A –    Het eerste onderdeel van het enige middel 
34.      Ik merk om te beginnen op, dat dit onderdeel 
van het middel niet-ontvankelijk kan lijken, omdat het 
is gericht tegen de feitelijke vaststelling van het Ge-
recht, dat geen verwarringsgevaar bestaat, terwijl 
beoordelingen van deze aard ingevolge artikel 58 van ‘s 
Hofs Statuut buiten de bevoegdheid van het Hof val-
len.(12) 
35.      Overeenkomstig het uit het recht op doeltreffen-
de rechtsbescherming voortvloeiende beginsel in dubio 
pro actione, als uitleggingscriterium dat voor de voort-
zetting van de procedure tot aan de beslissing ten 
gronde pleit, brengt een aandachtigere blik op de ver-
schillende argumenten van rekwirante, onder meer in 
haar repliek, echter hun werkelijke betekenis aan het 
licht. 
36.      Volgens Mülhens ligt de oorzaak van de schen-
ding van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 
40/94 in de miskenning door het Gerecht van de recht-
spraak van het Hof, volgens welke de enkele auditieve 
gelijkenis tussen merken verwarring kan doen ont-
staan.(13) Die gelijkenis brengt volgens rekwirante 
automatisch dat gevaar teweeg, zodat de visuele en be-
gripsmatige analyse niet meer van belang is. 
37.      Zij meent dat het belang van de fonetische over-
eenstemming wordt versterkt door het feit dat de cliënt 
de waren op het moment van aankoop niet altijd voor 
zich heeft, daar zij de consument vaak bereiken langs 
wegen waarbij de uitspraak van het merk een belangrij-
ke rol speelt, zoals bij cadeaus, verkoop via postorder 
of telefoon, en aanbeveling ervan in gespecialiseerde 
bedrijven, bijvoorbeeld schoonheids- en kapsalons of 
parfumerieën. 
38.      Tot staving hiervan heeft rekwirante als bijlage 
bij haar repliek een fotokopie gevoegd van het vonnis 
van het Landgericht Hamburg (Duitsland) van 6 mei 
2004 in een procedure wegens merkinbreuk tussen de-
zelfde partijen en over dezelfde tekens als in casu in 
geding. In dat vonnis erkende de Duitse rechter – uit-
drukkelijk in tegenspraak met het thans bestreden 
arrest, dat van eerdere datum is – het bestaan van ver-
warringsgevaar tussen de betrokken merken. 
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39.      Het BHIM betwist niet rekwirantes analyse van 
de fonetische overeenstemming tussen de merken, maar 
de overheersende rol die zij daaraan toekent. Boven-
dien voorziet het eerdergenoemde arrest Lloyd 
Schuhfabrik Meyer in punt 28 alleen de mogelijkheid 
dat de auditieve gelijkenis verwarring doet ontstaan. 
Dit kan alleen worden vastgesteld nadat alle relevante 
omstandigheden en de betrokken waren globaal zijn 
beoordeeld. 
40.      Het BHIM hecht weinig belang aan de invloed 
van de mondelinge overdracht van de tekens bij de ver-
koop, en acht de door rekwirante gegeven voorbeelden 
ontoereikend en niet-representatief. Deze situaties zijn 
niet de norm, terwijl de in de rechtspraak van het Hof 
ontwikkelde criteria juist de typische of gemiddelde 
situatie beogen vast te stellen. 
41.      Het BHIM ziet overigens geen probleem in het 
vonnis van het Landgericht Hamburg, vooropgesteld 
dat de feiten verschillen van die welke aan het Gerecht 
zijn voorgelegd. Is dat niet het geval, dan is de situatie 
die daardoor ontstaat zorgelijk. Het vonnis zou partijen 
dan immers in een delicate, bijna onhoudbare positie 
plaatsen, omdat de nationale merkenrechtbanken bij de 
beoordeling van het verwarringsgevaar andere rechts-
regels zouden gebruiken dan die welke zijn vastgesteld 
door het Gerecht dat, ook in eerste aanleg, een funda-
mentele bevoegdheid in de Europese Unie uitoefent. 
Dit laatste aspect is evenwel niet rechtstreeks van in-
vloed op de uitkomst van de hogere voorziening, zodat 
ik hierop later, na de volledige bespreking van het mid-
del, zal terugkomen.(14) 
42.      Nu dus niets aan de ontvankelijkheid van het 
middel van rekwirante in de weg staat, moet het onder-
zoek van het eerste onderdeel hiervan zich richten op 
de door het Hof in het genoemde arrest Lloyd Schuhfa-
brik Meyer – meer bepaald in punt 28 – vastgestelde 
leer, dat „niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve 
gelijkenis tussen de merken verwarring [...] kan doen 
ontstaan”. 
43.      De betekenis van deze zin is, anders dan rekwi-
rante stelt, helemaal niet absoluut, aangezien het Hof 
verklaart dat de auditieve gelijkenis voor de rechter a 
quo kan volstaan om in het geval van identieke waren 
het bestaan van dat gevaar vast te stellen. De gramma-
ticale interpretatie van die formulering duidt erop dat 
het Hof niet uitsluit dat die gelijkenis volstaat om ver-
warringsgevaar te veronderstellen, maar dat de enkele 
auditieve overeenkomst niet per se tot die conclusie 
hoeft te leiden. 
44.      Wanneer „de mogelijkheid” dat iets gebeurt 
„niet wordt uitgesloten”, wil dit vanuit een logisch-
linguïstisch oogpunt zeggen dat het onwaarschijnlijk is 
en impliceert dit het ongebruikelijke karakter ervan. In 
ieder geval valt uit die vaststelling niet een algemene 
regel af te leiden, aangezien het twijfelachtig is dat een 
concreet geval zich ooit zal voordoen. 
45.      De vergelijking van andere taalversies van dit 
arrest van het Hof ondersteunen deze voorgestelde in-
terpretatie. Dit blijkt zowel uit het Duits, de procestaal 
in die zaak, dat „sich nicht ausschließen lässt, daß al-
lein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine 

Verwechslungsgefahr [...] hervorrufen kann”, als uit het 
Frans, „qu’il ne saurait être exclu que la seule similitu-
de auditive des marques puisse créer un risque de 
confusion”, of uit het Engels, „it is possible that mere 
aural similarity between trade marks may create a like-
lihood of confusion”; niet ter wille van de volledigheid, 
maar om iedere twijfel weg te nemen, verwijs ik nog 
naar de formulering in het Nederlands, „niet valt uit te 
sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de 
merken verwarring [...] kan doen ontstaan”, en in het 
Italiaans, „non si può escludere che la somiglianza fo-
netica dei marchi possa creare un rischio di 
confusione”. 
46.      Ten aanzien van het argument ontleend aan het 
belang van bepaalde verkoopkanalen waarin de consu-
ment de betrokken producten niet ziet, wat het belang 
van de fonetische gelijkenis zou vergroten, merk ik, 
zonder op het probleem ten gronde in te gaan op, dat 
het Gerecht dit argument in punt 53 van het bestreden 
arrest heeft afgewezen op de enkele grond dat rekwi-
rante dit niet genoegzaam had aangetoond. De tegen 
het bestreden arrest gerichte kritiek van Mülhens, dat 
aan deze distributievormen niet de waarde is toegekend 
die zij zouden verdienen, treft dan ook geen doel, daar 
zij betrekking heeft op een vaststelling die enkel volle-
digheidshalve is gedaan in punt 54 en niet afdoet aan de 
vaststelling in het voorafgaande punt. 
47.      Wat de bewijswaardering aangaat, moet ik ove-
rigens in herinnering brengen dat volgens de artikelen 
225 EG en 58 van ‘s Hofs Statuut hogere voorziening 
beperkt is tot rechtsvragen en het Gerecht derhalve bij 
uitsluiting bevoegd is om de relevante feiten vast te 
stellen en te beoordelen, en de bewijsmiddelen te waar-
deren, behoudens het geval van een onjuiste 
voorstelling van die feiten of bewijsmiddelen.(15) Dit 
Hof is derhalve niet bevoegd, de uitvoering van deze 
taken door het Gerecht te controleren. 
48.      Mitsdien moet het eerste onderdeel van het mid-
del ongegrond worden verklaard, nu artikel 8, lid 1, sub 
b, van verordening nr. 40/94 in geen enkel opzicht is 
geschonden. 
B –    Het tweede onderdeel van het enige middel 
49.      Het tweede onderdeel van het middel keert zich 
tegen de regel van de „neutralisering” van de fonetische 
overeenkomsten door de begripsmatige verschillen tus-
sen de merken, die het Gerecht in verschillende 
arresten(16) heeft toegepast. Enerzijds betwist rekwi-
rante de grondslag ervan, die zij in strijd acht met de 
rechtspraak van het Hof. Anderzijds betwijfelt zij of in 
deze zaak het Engelse woord „sir”, wanneer het wordt 
uitgesproken, een voor het relevante publiek herkenba-
re betekenis heeft. 
50.      In het eerste argument bestrijdt rekwirante, dat 
de globale beoordeling van alle omstandigheden een 
onderzoek van de tekens volgens fonetische, visuele en 
begripsmatige criteria impliceert, aangezien reeds van 
verwarringsgevaar sprake kan zijn wanneer de overeen-
stemming op grond van één van deze 
waarnemingscriteria evident is – opnieuw een duidelij-
ke verwijzing naar het reeds besproken arrest Lloyd 
Schuhfabrik Meyer, in het bijzonder punt 28 daarvan. 
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51.      Ik wijs deze interpretatie van voormeld arrest 
van de hand en verwijs, ook voor de exacte bewoordin-
gen ervan, naar de punten 43 tot en met 45 van deze 
conclusie. 
52.      Met betrekking tot het tweede argument, dat de 
betekenis van het woord „sir” betreft, wil ik om te be-
ginnen benadrukken dat het om een feitelijke 
vaststelling van het Gerecht in het kader van een be-
roep tot vernietiging gaat, die het Hof – zoals gezegd – 
ingevolge artikel 58 van zijn Statuut niet mag toetsen. 
Vat men het argument evenwel op in die zin, dat het de 
wettigheid van de eerdergenoemde „neutraliseringsre-
gel” ter discussie stelt, dan zijn enkele nuanceringen op 
hun plaats. 
53.      Het is niet voor het eerst dat de geldigheid van 
deze regel voor de beoordeling van het verwarringsge-
vaar bij het Hof aan de orde wordt gesteld; het is 
evenmin de eerste keer dat ik mij over deze kwestie uit-
spreek.(17) Het jurisprudentiële kader is in essentie het 
arrest in de zaak SABEL, waarin het Hof heeft vastge-
steld dat alle relevante omstandigheden van het 
concrete geval in acht moeten worden genomen(18), en 
ook dat die globale beoordeling wat de visuele, auditie-
ve of begripsmatige gelijkenis betreft, dient te berusten 
op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt 
opgeroepen(19), waarbij in het bijzonder rekening dient 
te worden gehouden met hun onderscheidende en do-
minerende bestanddelen.(20) 
54.      Die beoordeling van de visuele, fonetische of 
begripsmatige bestanddelen die dominerend worden 
geacht, komt in ieder concreet geval toe aan de geadi-
eerde rechter, daar de toetsing door het Hof in hogere 
voorziening zich niet tot de zuiver feitelijke aspecten 
uitstrekt. 
55.      Ik heb reeds in een andere conclusie opge-
merkt(21) dat deze toetsing alleen aan de orde zou zijn 
in geval van een absolute en voorafgaande toepassing 
van de omstreden regel, dat wil zeggen zonder dat de 
verschillende elementen eerst afzonderlijk zijn onder-
zocht, hetgeen zou leiden tot een automatische 
toepassing die in strijd zou zijn met de hierboven aan-
gehaalde rechtspraak van het Hof. Uiteraard kan een 
rekwirant ook stellen dat de feiten verkeerd zijn opge-
vat.(22) Aan deze mogelijkheid gaan wij hier evenwel 
voorbij, omdat dit in casu niet is aangevoerd. 
56.      In de punten 44 tot 47 van het bestreden arrest 
zijn alle omstandigheden overeenkomstig deze recht-
spraak afgewogen. In punt 50 gaat het Gerecht 
vervolgens in op het beslissend geachte bestanddeel, te 
weten het begripsmatige, dat de betekenis van het 
woordelement van het merk „Sir” betreft. 
57.      Het Gerecht volgt in zijn arrest genoemde recht-
spraak en schendt dan ook geenszins artikel 8, lid 1, 
sub b, van verordening nr. 40/94, zodat het tweede on-
derdeel van het enige middel ongegrond is. 
C –    Het vonnis van het Landgericht Hamburg 
58.      Zoals ik in punt 38 van deze conclusie heb op-
gemerkt, heeft het Landgericht Hamburg in zijn vonnis 
van 6 mei 2004 het bestaan van verwarringsgevaar er-
kend in een procedure wegens merkinbreuk tussen 

rekwirante in deze hogere voorziening en interveniënte 
in eerste aanleg met betrekking tot dezelfde tekens. 
59.      Kijkt men naar de structuur van het communau-
taire beschermingssysteem voor merken, dan is het niet 
verrassend dat een dergelijke situatie zich voordoet, 
ook al is zij niet gebruikelijk en zeker niet wenselijk. 
60.      Gemeenschapsmerken en nationale merken co-
existeren niet volledig gescheiden en geïsoleerd maar 
in een gemeenschappelijke ruimte; alhoewel zij elkaar 
niet ondersteunen, zijn zij wel degelijk met elkaar ver-
bonden en wederzijds permeabel(23), want volgens de 
considerans van verordening nr. 40/94 treedt het ge-
meenschapsmerkenrecht niet in de plaats van het 
merkenrecht van de lidstaten.(24) 
61.      Deze wisselwerking met het nationale recht 
komt tot uiting in geval van inbreuk op een gemeen-
schapsmerk, op welk gebied het Europees recht en, 
aanvullend, het recht van de lidstaten van toepassing 
is(25), het omgekeerde van het subsidiariteitsbeginsel 
als het ware.(26) Zo worden volgens artikel 14 van 
verordening nr. 40/94 de rechtsgevolgen van een ge-
meenschapsmerk uitsluitend door deze verordening 
beheerst, terwijl bij inbreuk op dit industriële eigen-
domsrecht het nationale recht inzake inbreuk op een 
nationaal merk van toepassing is. Deze systematiek is 
door sommige rechtsgeleerde schrijvers terecht verwar-
rend genoemd.(27) 
62.      Krachtens artikel 92, sub a, van verordening nr. 
40/94 vallen alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk 
op de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten 
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken 
voor het gemeenschapsmerk.(28) Voor het overige lijkt 
de regeling onzeker, wegens de verwarrende termino-
logie.(29) Een diepgaande analyse zou het kader van 
deze conclusie te buiten gaan, maar ik zal toch kort op 
de volgende aspecten ingaan. 
63.      Op procedureel gebied passen de rechtbanken 
voor het gemeenschapsmerk, nadat zij overeenkomstig 
de artikelen 93 en 94 van verordening nr. 40/94(30) 
ambtshalve hun bevoegdheid hebben getoetst, volgens 
artikel 97, lid 3, de regels toe die voor dergelijke 
rechtsvorderingen gelden in het land waar zij zijn gele-
gen, onverminderd de bijzondere bepalingen van de 
verordening, die overigens, ondanks de eenvormige en 
autonome strekking die de wetgever daaraan heeft wil-
len toekennen(31), schaars en verspreid zijn. 
64.      Op materieel gebied voorziet verordening nr. 
40/94 in haar artikel 9, leden 1 en 2, enkel in het ius 
prohibendi van de houder en een „redelijke” vergoe-
ding wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de 
publicatie van een aanvraag om een gemeenschaps-
merk, die na de publicatie van de inschrijving van het 
merk verboden zouden zijn. Daaraan moet worden toe-
gevoegd het recht om te verlangen dat het in een 
woordenboek, een encyclopedie of een willekeurig an-
der naslagwerk afgebeelde merk vergezeld gaat van de 
vermelding dat het een ingeschreven merk betreft.(32) 
De vraag van het toepasselijke recht speelt in deze ge-
vallen niet, daar met betrekking tot geschillen over de 
geldigheid van en de inbreuk op gemeenschapsmerken 
het ius met het forum samenvalt, zodat de bevoegde 
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rechter zijn eigen recht toepast, dat in dit geval de rang 
van gemeenschapsrecht verkrijgt.(33) 
65.      De overige rechtsvorderingen, in het bijzonder 
die tot schadevergoeding, worden daarentegen ingevol-
ge artikel 98, lid 2, van verordening nr. 40/94 beheerst 
door het recht van de lidstaat waar de inbreukmakende 
handelingen zijn verricht (lex loci commissi delicti). 
Ten gevolge hiervan moeten de rechtbanken voor het 
gemeenschapsmerk steeds vaker buitenlands recht toe-
passen, wat de met deze vorm van industriële eigendom 
beoogde eenheid aantast.(34) De bepalingen en de 
rechtspraak op het gebied van de aansprakelijkheid 
voor schade verschillen dus per lidstaat, en dit is van 
invloed op het bedrag dat de houder van het gemeen-
schapsmerk die slachtoffer is van een inbreuk op zijn 
recht, in het ene of het andere forum kan ontvan-
gen(35), afhankelijk van de voor de vaststelling van de 
geleden schade en de hoogte van de vergoeding ge-
bruikte criteria. 
66.      De voorlopige en beschermende maatregelen 
van de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk zijn 
ingevolge artikel 99 van verordening nr. 40/94 onder-
worpen aan de lex fori. Hun reikwijdte is evenwel 
afhankelijk van de oorsprong van hun bevoegdheid: 
vloeit deze voort uit artikel 93, lid 1, 2, 3 of 4, dan 
kunnen zij in elke lidstaat ten uitvoer worden gelegd; 
zijn zij daartegen vastgesteld door de rechtbank voor 
het gemeenschapsrecht van de plaats waar de inbreuk-
makende handeling is verricht, dan hebben zij alleen 
werking in de lidstaat waar die rechtbank is gele-
gen.(36) 
67.      In het kader van dit korte overzicht van de Euro-
pese regeling van de bevoegdheid van de rechtbanken 
voor het gemeenschapsmerk rest nog een laatste, bij-
zonder interessant aspect, namelijk het voorkomen van 
tegenstrijdige uitspraken. 
68.      De wetgever was zich bewust van het latente 
gevaar dat aan dit ingewikkelde web van procedurele 
en materiële regels kleefde en heeft daarom in verorde-
ning nr. 40/94 enkele mechanismen voorzien die dit 
moeten voorkomen. Van belang in dit verband is de 
zestiende overweging van haar considerans(37), 
evenals de bepalingen inzake verknochtheid (artikel 
100) en een geval dat lijkt op aanhangigheid(38) (arti-
kel 105). Deze categorie omvat ook artikel 96, lid 7, 
met betrekking tot de bevoegdheid van de rechtbank 
voor het gemeenschapsrecht ten aanzien van reconven-
tionele vorderingen. 
69.      Al deze bepalingen voorzien in de mogelijkheid 
tot schorsing van een aanhangige procedure of afwij-
zing van de inleidende vordering door de rechtbank 
voor het gemeenschapsmerk dan wel een andere natio-
nale rechterlijke instantie, enkel met de bedoeling 
tegenstrijdige uitspraken te voorkomen, zoals de zes-
tiende overweging van de considerans van de 
verordening zelf aangeeft. 
70.      Ik zal echter niet verder ingaan op de bijzonder-
heden van deze bepalingen, aangezien zij situaties 
betreffen die niets van doen hebben met het geding 
voor het Landgericht Hamburg, dat noch met een re-
conventionele vordering, noch met een probleem van 

aanhangigheid of verknochtheid wegens inbreuk op een 
nationaal merk te maken had. Het ging daar om een 
vordering tot schadevergoeding wegens inbreuk op de 
aan een gemeenschapsmerk verbonden rechten, terwijl 
gelijktijdig bij het Gerecht een beroep tot vernietiging 
was ingesteld tegen een beslissing van de tweede kamer 
van beroep van het BHIM betreffende de oppositie van 
de vennootschap Mülhens tegen de inschrijving van het 
merk „Zirh”. Een dergelijk geval is noch in verorde-
ning nr. 40/94 noch in een andere normatieve handeling 
uitdrukkelijk geregeld.(39) 
71.      Het ontbreken van een uitdrukkelijke norm staat 
echter niet in de weg aan de toepassing van de algeme-
ne regels en beginselen van het gemeenschapsrecht, in 
het bijzonder die met betrekking tot de gerechtelijke 
samenwerking tussen de nationale rechters en het Hof, 
het beginsel van de doeltreffendheid van het gemeen-
schapsrecht en de verplichting tot loyale samenwerking 
van artikel 10 EG. 
72.      Hoewel de nationale rechter in het kader van ar-
tikel 234 EG een dominerende rol speelt, doordat hij 
naar believen prejudiciële vragen over de uitlegging 
kan voorleggen of intrekken(40), mag niet worden ver-
geten dat die gerechtelijke samenwerking voornamelijk 
de uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht tot 
doel heeft.(41) 
73.      Bovendien legt artikel 10 EG, in het kader van 
de verplichting van de lidstaten tot loyale samenwer-
king, de nationale rechterlijke instanties(42) 
verplichtingen op, zoals de verplichting om het nationa-
le recht uit te leggen in het licht van het 
gemeenschapsrecht, en in het bijzonder van de richtlij-
nen.(43) 
74.      Wanneer dus een nationale rechterlijke instantie 
in haar uitspraak een onbepaald rechtsbegrip uit een 
rechtstreeks toepasselijke gemeenschapsnorm – zoals 
die waarin het verwarringsgevaar op het gebied van 
gemeenschapsmerken is geregeld – duidelijk in strijd 
met de rechtspraak van het Gerecht van eerste aanleg 
van de Europese Gemeenschappen toepast, dient zij op 
grond van de eerdergenoemde verplichtingen en de 
diepere betekenis van de prejudiciële procedure de weg 
van artikel 234 EG te bewandelen om de rechtsonze-
kerheid te vermijden die het bestaan van afwijkende 
uitspraken in het rechtsverkeer binnen de Unie teweeg-
brengt. 
75.      Het Landgericht Hamburg verwerpt in zijn von-
nis de opvatting van het Gerecht, dat de mate van 
fonetische overeenstemming tussen de twee merken zo 
gering is dat zij geen verwarringsgevaar kan doen ont-
staan, omdat de mate van gelijkheid tussen de tekens 
niet voldoende is. Het verwijst ter motivering van zijn 
beslissing naar de rechtspraak van het Bundesgerichts-
hof (Duits hooggerechtshof in civiele en strafzaken), 
volgens welke het buiten beschouwing laten van de fo-
netische overeenstemmingen bij de beoordeling van het 
verwarringsgevaar de merkhouder zonder rechtvaardi-
ging van een deel van de hem toekomende bescherming 
berooft. 
76.      Zelfs indien wordt aanvaard dat nationale rech-
terlijke instanties als het Landgericht Hamburg, die 
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onder de werkingssfeer van artikel 234, lid 2, EG val-
len, wat prejudiciële verwijzingen aangaat een zekere 
beoordelingsvrijheid genieten(44), verlangt de noodza-
kelijke uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht 
dat zij juist dan de weg van artikel 234 EG volgen, 
wanneer de rechtspraak van een nationaal hoogge-
rechtshof in strijd is met die van een 
gemeenschapsrechter, te meer gezien de cruciale bete-
kenis die een verwijzing voor de beslechting van het 
geschil had kunnen hebben. 
77.      Het feit dat tegen het door het Landgericht 
Hamburg in eerste aanleg gewezen vonnis beroep mo-
gelijk is, doet – zoals de Commissie heeft opgemerkt – 
niet af aan de schade die met name aan de rechtszeker-
heid is toegebracht. Gesteld voor een zo duidelijk 
conflict met betrekking tot de uitlegging van een com-
munautair voorschrift, was de enige oplossing de 
toepassing van artikel 234 EG.(45) Het is maar te ho-
pen dat een appelrechter de ontstane situatie zal 
corrigeren met de dogmatische striktheid en de Europe-
se geest die kenmerkend is voor de houding van de 
Duitse rechterlijke instanties, die bij de door de Ver-
dragen voorgeschreven loyale samenwerking met het 
Hof altijd voorop hebben gelopen. 
78.      Al met al valt echter niet alleen de opstelling van 
het Landgericht Hamburg in deze context te betreuren, 
maar valt ook te hopen dat aan dergelijke onregelma-
tigheden een einde komt en de wetgever zich bewust 
wordt van de urgentie om het ingewikkelde rechtskader 
te verbeteren, dat is ingesteld om een harmonieuze 
ontwikkeling van de economische activiteiten in de ge-
hele Gemeenschap te vergemakkelijken en zo de 
totstandkoming en de goede werking van de interne 
markt te bereiken in een Europese Unie die steeds meer 
overtuigd raakt van haar essentiële bijdrage aan de 
bouw van een beter continent. 
V –    Kosten 
79.      Nu het door Mülhens voorgestelde middel onge-
grond is en derhalve geen doel treft, moet de hogere 
voorziening worden verworpen en voornoemde ven-
nootschap in de kosten van deze procedure worden 
verwezen. 
VI – Conclusie 
80.      Gelet op het voorgaande, geef ik derhalve het 
Hof in overweging de door Mülhens GmbH & Co. KG 
ingestelde hogere voorziening tegen het arrest van het 
Gerecht van 3 maart 2004 in de zaak Mülhens/BHIM 
(T-355/02) te verwerpen en rekwirante in de kosten van 
deze procedure te verwijzen. 
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D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, C. F. 
Müller, Heidelberg, 2003, blz. 953; in dezelfde zin 
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Desantes Real, M., op. cit., blz. 225 e.v.; von Kapff, P., 
„Artikel 93” en „Artikel 94” in Ekey, F.L./Klippel, D., 
op. cit, blz. 1249 e.v.; en Lobato García-Miján, M., La 
marca comunitaria – Aspectos procesales y de Derecho 
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comunitaria, Publicaciones del Real Colegio de España, 
Bologna, 1997. 
31 – Morenilla Allard, P., La protección jurisdiccional 
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blz. 198. 
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München, 1997, blz. 21. 
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38 – Lobato García-Miján, M., op. cit., blz. 219. 
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van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intel-
lectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45), die 
volgens artikel 1 ervan ook voor merken geldt. Doel 

van de richtlijn is volgens de tiende overweging van 
haar considerans „de onderlinge aanpassing van [de 
wetgevingen van de lidstaten inzake de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten] teneinde een hoog, ge-
lijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de 
interne markt te waarborgen”. 
40 – Een prejudiciële vraag over de geldigheid is daar-
entegen voor alle nationale rechters verplicht (arrest 
van 22 oktober 1987, Foto-Frost, 314/85, Jurispr. blz. 
4199). Zie over de omvang van deze verplichting 
evenwel de conclusie van 30 juni 2005 in de zaak Gas-
ton Schul (C-461/03), waarin nog geen arrest is 
gewezen, punten 60 e.v. 
41 – Arresten van 6 april 1962, De Geus (13/61, Juris-
pr. blz. 89), en 24 mei 1977, Hoffmann-La Roche 
(107/76, Jurispr. blz. 957, punt 5). 
42 – Zie in dit verband, Von Bogdandy, A., „Artikel 
10” in Grabitz, E./Hilf, M., Das Recht der Europäi-
schen Union, Ed. C. H. Beck, München, 2005, blz. 19, 
punten 53 e.v. 
43 – Arrest van 14 juli 1994, Faccini Dori (C-91/92, 
Jurispr. blz. I-3325, punten 22 e.v). 
44 – Annand, R. en Norman, H., Guide to the Commu-
nity trade mark, Ed. Blackstone Press Limited, Londen, 
1998, blz. 210. 
45 – Een dergelijke rechtstreekse minachting van de 
autoriteit van een gemeenschapsrechter zou bij uitbrei-
ding van de door het Hof in het arrest van 30 september 
2003, Köbler (C-224/01, Jurispr. blz. I-10239), vastge-
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ook al heeft zij niet de rang van hoogste instantie. 
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