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MERKENRECHT 
 
Geen normaal gebruik bij gratis promotionele arti-
kelen 
• wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op 
artikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van 
zijn waren, gebruikt hij dit merk niet normaal voor 
de klasse waartoe deze artikelen behoren 
18      Een „normaal gebruik” impliceert dat de be-
scherming van het merk en de gevolgen die door de 
inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegenge-
worpen, niet kunnen voortduren indien het merk zijn 
commerciële bestaansreden verliest, welke erin bestaat 
voor de waren of diensten waarop het teken van het 
merk is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden 
ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn 
van andere ondernemingen (reeds aangehaalde arresten 
Ansul, punt 37, en Verein Radetzky-Orden, punt 
14). 
19      Zoals zowel de Commissie in haar bij het Hof 
ingediende opmerkingen als de advocaat-generaal in de 
punten 45 en 55 van zijn conclusie heeft opgemerkt, 
gebieden het aantal ingeschreven merken en de eventu-
eel daartussen rijzende conflicten dat de door een merk 
voor een bepaalde waren- of dienstenklasse verleende 
rechten slechts worden gehandhaafd wanneer dit merk 
op de markt van de waren of diensten van deze klasse 
is gebruikt. 
20      Zoals in de punten 48 en 56 van bovengenoemde 
conclusie is uiteengezet, is aan deze voorwaarde niet 
voldaan wanneer reclameartikelen als beloning voor de 
aankoop van andere waren en ter bevordering van de 
verkoop van die waren worden verstrekt. 
21      In een dergelijk geval worden deze artikelen im-
mers niet aan de klant verstrekt met het oog op de 
penetratie van de artikelen op de markt van de waren 

die behoren tot dezelfde klasse. Het aanbrengen van het 
merk op deze artikelen draagt in deze omstandigheden 
niet ertoe bij dat voor deze artikelen een afzet wordt 
gevonden of behouden noch dat deze artikelen in het 
belang van de consument worden onderscheiden van 
waren die afkomstig zijn van andere ondernemingen. 
22      Gelet op een en ander, dient op de gestelde vraag 
te worden geantwoord dat de artikelen 10, lid 1, en 12, 
lid 1, van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd 
dat wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op ar-
tikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn 
waren, hij dit merk niet normaal gebruikt voor de klas-
se waartoe deze artikelen behoren 
. 
 
Vindplaatsen: curia.europa.eu; IER 2009, nr. 26, p. 
117, m.nt. Gielen 
 
Hof van Justitie EG, 15 januari 2009 
(P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur), A. 
Tizzano, A. Borg Barthet en J.-J. Kasel 
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 
15 januari 2009 (*) 
„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikelen 10 en 12 
– Verval van recht – Begrip ‚normaal gebruik’ van 
merk – Aanbrengen van merk op reclameartikelen – 
Gratis verstrekking van dergelijke artikelen aan kopers 
van waren van merkhouder” 
In zaak C-495/07, 
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing 
krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Oberste 
Patent- und Markensenat (Oostenrijk) bij beslissing van 
26 september 2007, ingekomen bij het Hof op 14 no-
vember 2007, in de procedure 
Silberquelle GmbH 
tegen 
Maselli-Strickmode GmbH, 
wijst 
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), 
samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. 
Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet en J.-J. 
Kasel, rechters, 
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, 
griffier: B. Fülöp, administrateur, 
gezien de stukken en na de terechtzitting op 23 oktober 
2008, 
gelet op de opmerkingen van: 
–        Silberquelle GmbH, vertegenwoordigd door P. 
Torggler, S. Hofinger en M. Gangl, Patentanwälte, 
–        Maselli-Strickmode GmbH, vertegenwoordigd 
door H. Sonn, Patentanwalt, 
–        de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door 
T. Boček als gemachtigde, 
–        de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. 
Inez Fernandes en J. M. Lopes Sousa als gemachtigden, 
–        de Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen, vertegenwoordigd door H. Krämer als 
gemachtigde, 
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter 
terechtzitting van 18 november 2008, 
het navolgende 
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Arrest 
1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing be-
treft de uitlegging 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; hierna: „richtlijn”). 
2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een ge-
ding tussen Silberquelle GmbH (hierna: „Silberquelle”) 
en Maselli-Strickmode GmbH (hierna: „Maselli”) inza-
ke de gedeeltelijke vervallenverklaring wegens gebrek 
aan normaal gebruik van een merk waarvan laatstge-
noemde houdster is. 
Toepasselijke bepalingen 
Gemeenschapsregeling 
3        Artikel 10, lid 1, van de richtlijn bepaalt: 
„Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de in-
schrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken 
lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de 
waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of 
waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf 
jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sanc-
ties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is 
voor het niet gebruiken.” 
4        Artikel 12, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt: 
„Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het 
gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet 
normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de 
waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er 
geen geldige reden is voor het niet gebruiken; [...]” 
Nationale regeling 
5        In de Oostenrijkse rechtsorde bepaalt § 10a van 
het Markenschutzgesetz 1970 (Oostenrijkse merken-
wet) (BGBl. 260/1970): 
„Als gebruik van een teken ter aanduiding van een 
waar of dienst worden onder meer beschouwd: 
1.       het aanbrengen van het teken op waren, op de 
verpakking ervan of op voorwerpen waarvoor de dienst 
wordt of moet worden verricht; 
2.       het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in 
voorraad hebben van waren of het aanbieden of ver-
richten van diensten onder het teken; 
3.       het invoeren of uitvoeren van waren onder het 
teken; 
4.       het gebruik van het teken in stukken voor zake-
lijk gebruik, in aankondigingen of in reclame.” 
6        § 33a, lid 1, van het Markenschutzgesetz 1970 
luidt als volgt: 
„Eenieder kan de doorhaling vorderen van een merk dat 
sinds minstens vijf jaar in het Oostenrijkse register is 
ingeschreven of overeenkomstig § 2, lid 2, in Oosten-
rijk wordt beschermd, voor zover dit merk tijdens de 
laatste vijf jaar vóór de datum van de vordering noch 
door de merkhouder noch met diens toestemming door 
een derde in Oostenrijk normaal als merk is gebruikt 
voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven 
(§ 10a), tenzij de merkhouder het niet-gebruiken kan 
rechtvaardigen.” 
Hoofdgeding en prejudiciële vraag 
7        Maselli is een onderneming die kleding fabriceert 
en in de handel brengt. Zij is houdster van het woord-
merk WELLNESS, dat in het merkenregister van het 

Oostenrijkse Patentamt is ingeschreven. Dit merk werd 
ingeschreven voor de klassen 16 (onder meer tijdschrif-
ten en boeken), 25 (onder meer kledingstukken) en 32 
(onder meer alcoholvrije dranken) 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”). 
8        Bij het in de handel brengen van textielwaren 
heeft Maselli haar merk gebruikt ter aanduiding van 
een alcoholvrije drank die zij in flessen met het op-
schrift „WELLNESS-DRINK” als geschenk bij de 
verkoop van haar textielwaren gaf. In haar reclame 
heeft verweerster in het hoofdgeding gewezen op de 
gratis artikelen waarop het merk WELLNESS was aan-
gebracht. 
9        Maselli heeft haar merk niet gebruikt voor af-
zonderlijk verkochte dranken. 
10      Silberquelle, een onderneming die alchoholvrije 
dranken in de handel brengt, heeft verzocht om doorha-
ling van dit merk wegens niet-gebruik voor 
bovengenoemde klasse 32. 
11      Bij beslissing van 7 november 2006 heeft de nie-
tigheidsafdeling van het Oostenrijkse Patentamt het 
merk voor klasse 32 van de Overeenkomst van Nice 
doorgehaald. Maselli heeft bij de Oberste Patent- und 
Markensenat beroep ingesteld tegen deze beslissing. 
12      Daarop heeft de Oberste Patent- und Markense-
nat de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de 
volgende prejudiciële vraag voorgelegd: 
„Dienen de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de 
[richtlijn] aldus te worden uitgelegd, dat een merk 
normaal wordt gebruikt wanneer het wordt gebruikt 
voor waren (in het hoofdgeding alcoholvrije dranken) 
die de merkhouder na de sluiting van de koopovereen-
komst gratis meegeeft aan de kopers van andere, door 
hem zelf in de handel gebrachte waren (in het hoofdge-
ding textiel)?” 
Beantwoording van de prejudiciële vraag 
13      Allereerst dient te worden opgemerkt dat het ver-
zoek om een prejudiciële beslissing een ander geval 
betreft dan dat waarin de merkhouder in de vorm van 
souvenirs of andere afgeleide producten verkoopbevor-
derende artikelen verkoopt. 
14      Verder blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de 
tegen Maselli ingestelde vervallenverklaringsprocedure 
enkel betrekking heeft op klasse 32 van de Overeen-
komst van Nice, waartoe de betrokken reclameartikelen 
behoren. Deze procedure raakt dus niet aan de rechten 
die voortvloeien uit de inschrijving van het merk van 
Maselli voor de klasse van de door deze onderneming 
te koop aangeboden waren, te weten klasse 25 van die 
Overeenkomst, waartoe kledingstukken behoren. 
15      Hieruit volgt dat de verwijzende rechter in wezen 
vraagt of de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de 
richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer de 
merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij 
gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren, hij dit 
merk normaal gebruikt voor de klasse waartoe deze ar-
tikelen behoren. 

www.ie-portal.nl  Pagina 2 van 9 
 



 
www.iept.nl  IEPT20090115, HvJEG, Silberquelle v Maselli-Strickmode - Wellness 

16      Volgens Maselli en de Tsjechische regering dient 
deze vraag bevestigend te worden beantwoord. Silber-
quelle, de Portugese regering en de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen verdedigen het tegenover-
gestelde standpunt. 
17      Volgens vaste rechtspraak moet onder „normaal 
gebruik” in de zin van de richtlijn worden verstaan: een 
daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke 
functie van het merk, die erin bestaat de consument of 
eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een 
waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stel-
len die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te 
onderscheiden van waren of diensten die een andere 
oorsprong hebben (arresten van 11 maart 2003, Ansul, 
C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punten 35 en 36, en 9 
december 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, 
nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 13). 
18      Een „normaal gebruik” impliceert dat de be-
scherming van het merk en de gevolgen die door de 
inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegenge-
worpen, niet kunnen voortduren indien het merk zijn 
commerciële bestaansreden verliest, welke erin bestaat 
voor de waren of diensten waarop het teken van het 
merk is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden 
ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn 
van andere ondernemingen (reeds aangehaalde 
arresten Ansul, punt 37, en Verein Radetzky-Orden, 
punt 14). 
19      Zoals zowel de Commissie in haar bij het Hof 
ingediende opmerkingen als de advocaat-generaal in de 
punten 45 en 55 van zijn conclusie heeft opgemerkt, 
gebieden het aantal ingeschreven merken en de eventu-
eel daartussen rijzende conflicten dat de door een merk 
voor een bepaalde waren- of dienstenklasse verleende 
rechten slechts worden gehandhaafd wanneer dit merk 
op de markt van de waren of diensten van deze klasse 
is gebruikt. 
20      Zoals in de punten 48 en 56 van bovengenoemde 
conclusie is uiteengezet, is aan deze voorwaarde niet 
voldaan wanneer reclameartikelen als beloning voor de 
aankoop van andere waren en ter bevordering van de 
verkoop van die waren worden verstrekt. 
21      In een dergelijk geval worden deze artikelen im-
mers niet aan de klant verstrekt met het oog op de 
penetratie van de artikelen op de markt van de waren 
die behoren tot dezelfde klasse. Het aanbrengen van het 
merk op deze artikelen draagt in deze omstandigheden 
niet ertoe bij dat voor deze artikelen een afzet wordt 
gevonden of behouden noch dat deze artikelen in het 
belang van de consument worden onderscheiden van 
waren die afkomstig zijn van andere ondernemingen. 
22      Gelet op een en ander, dient op de gestelde vraag 
te worden geantwoord dat de artikelen 10, lid 1, en 12, 
lid 1, van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd 
dat wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op ar-
tikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn 
waren, hij dit merk niet normaal gebruikt voor de klas-
se waartoe deze artikelen behoren. 
Kosten 
23      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is 
de procedure als een aldaar gerezen incident te be-

schouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over 
de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens 
indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte 
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor 
recht: 
De artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerste richt-
lijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-
staten moeten aldus worden uitgelegd dat wanneer de 
merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij 
gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren, hij dit 
merk niet normaal gebruikt voor de klasse waartoe deze 
artikelen behoren. 
 
 
 
Conclusie van Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo 
Colomer 
 
van 18 november 2008 (1) 
Zaak C-495/07 
Silberquelle GmbH 
tegen 
Maselli Strickmode GmbH 
 [verzoek van de Oberste Patent- und Markensenat 
(Oostenrijk) om een prejudiciële beslissing] 
„Merkenrecht – Verval van rechten van merkhouder – 
Begrip ‚normaal gebruik’ – Gebruik van merk op wa-
ren die bij aankoop van andere producten cadeau 
worden gedaan” 
I –    Inleiding 
1.        Bij oppervlakkige beschouwing bestaan er in het 
merkenrecht ten minste twee tegengestelde tendensen 
waar het de beslechting van conflicten tussen deze in-
dustriële eigendomsrechten betreft. De eerste 
beschouwt merken als louter immateriële goederen die 
door inschrijving bescherming genieten, waarbij de na-
druk op hun karakter van zakelijk recht ligt en de 
civielrechtelijke aspecten, met name de eigendomsre-
gels, prioritair zijn. 
2.        De tweede daarentegen legt de nadruk op de 
economische context en wijst op de onmiskenbare rela-
tie met de regulering van het handelsverkeer en meer 
bepaald met de ordening van de mededinging (zoals 
wettelijke monopolies), de postulaten waarvan de gren-
zen vormen van de bevoegdheden die zijn verbonden 
aan de bij de merkenbureaus ingeschreven merktekens. 
3.        In het geval van een geschil over een teken stelt 
de eerstgenoemde tendens gewoonlijk de merkhouder 
in het gelijk vanwege de voorrang van de eigendoms-
rechten, terwijl de tweede in het algemeen de 
eerbiediging van de vrije handel en de mededingings-
regels verdedigt. 
4.        Alhoewel richtlijn 89/104/EEG(2) niet openlijk 
aan een van deze richtingen de voorkeur geeft, geeft zij 
blijk van de spanningen die inherent zijn aan het hybri-
de karakter van tekens als eigendomsrechten en als 
elementen van de openbare marktordening. 
5.        In de prejudiciële vraag die de Oberste Patent- 
und Markensenat (hoogste Oostenrijkse administratief 
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orgaan dat kennis neemt van bepaalde geschillen inza-
ke octrooien en merken) aan dit Hof heeft voorgelegd, 
komen argumenten ten gunste van beide opvattingen 
naar voren, daar het geschil de grenzen van het normaal 
gebruik van merken aftast. De vraag waar het om gaat 
is of een dergelijk gebruik van een merk aanwezig is 
wanneer dit is ingeschreven voor kleding en dranken, 
maar enkel voor deze laatste categorie wordt gebruikt 
als cadeau bij de aankoop van kleding van hetzelfde 
merk. Ofschoon ik meer affiniteit heb met de tweede 
van voornoemde opvattingen, heb ik getracht deze con-
clusie te schrijven volgens de stelregel van een groot 
Portugees schrijver, namelijk met het heilige voorne-
men om niet van theorieën uit te gaan.(3) 
II – Rechtskader 
A –    Richtlijn 89/104/EEG 
6.        De achtste overweging van de considerans van 
deze communautaire richtlijn betreft de eis van normaal 
gebruik en de consequenties bij niet-naleving daarvan. 
Daarin wordt gezegd dat „om het totale aantal in de 
Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en 
derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te 
verminderen, [moet] de eis [...] worden gesteld dat een 
ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij ge-
breke daarvan vervallen kan worden verklaard”, en 
vervolgens „dat de nietigheid van het recht op een merk 
niet kan worden uitgesproken wegens het bestaan van 
een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van 
de lidstaten hetzelfde beginsel toe te passen in de in-
schrijvingsprocedure of te bepalen dat het recht op een 
merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanlei-
ding van een exceptie in een inbreukprocedure komt 
vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden 
verklaard”. 
7.        Artikel 10, lid 1, van deze richtlijn, „Gebruik 
van het merk”, bepaalt: 
„1.      Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de 
inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lid-
staat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de 
waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of 
waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf 
jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sanc-
ties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is 
voor het niet gebruiken.” 
8.        Met het oog op de harmonisatie van de gronden 
voor vervallenverklaring van ingeschreven tekens, is in 
artikel 12, lid 1, van de richtlijn bepaald: 
„1.      Een merk kan vervallen worden verklaard wan-
neer het gedurende een ononderbroken periode van vijf 
jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt 
voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is 
en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; 
[...]” 
B –    Oostenrijkse merkenwet 
9.        Volgens § 33a, lid 1, van het Markenschutzge-
setz (Oostenrijkse merkenwet)(4) kan eenieder de 
doorhaling vorderen van een merk dat sinds minstens 
vijf jaar in het nationale register is ingeschreven of 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, in Oostenrijk is be-
schermd, voor zover dit merk tijdens de laatste vijf jaar 
vóór de datum van de vordering noch door de houder 

van het merk noch met diens instemming door een der-
de in het binnenland normaal als merk is gebruikt voor 
de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven (§ 
10a Markenschutzgesetz), tenzij de houder het niet ge-
bruiken kan rechtvaardigen. 
10.      Volgens § 10a van het Markenschutzgesetz geldt 
als gebruik van een teken met name: 1) het aanbrengen 
van het teken op waren, op hun presentatie of op voor-
werpen waarvoor de dienst wordt of moet worden 
verricht; 2) het aanbieden, in de handel brengen of 
daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden 
of verrichten van diensten onder het teken; 3) het in-
voeren of uitvoeren van waren onder het teken; dan wel 
4) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk 
gebruik, in advertenties of in reclame. 
III – Hoofdgeding en prejudiciële vraag 
11.      Maselli Strickmode Gesellschaft m.b.H. (hierna: 
„Maselli”) is houdster van het Oostenrijkse woordmerk 
nr. 127.803 WELLNESS, dat sinds 20 oktober 1989 is 
ingeschreven voor de warenklassen 16 (tijdschriften, 
boeken), 25 (kleding) en 32 (alcoholvrije dranken, be-
halve bier) volgens de classificatie van de 
overeenkomst van Nice.(5) 
12.      Alhoewel haar voornaamste activiteit vanaf het 
begin op het gebied van de mode lag, heeft Maselli het 
merk in de jaren 1999 en 2000 gebruikt voor een alco-
holvrije drank die zij, zoals uit haar 
verkoopdocumentatie voor de promotie van haar kle-
ding blijkt, als geschenk aan de kopers van die kleding 
aanbood.(6) De verpakking van de frisdrank droeg het 
opschrift „WELLNESS-DRINK”; daarvoor waren 3 
100 etiketten met dat opschrift gedrukt en 800 flessen 
van 0,35 l met limonade gevuld. 
13.      Silberquelle Gesellschaft m.b.H. (hierna: „Sil-
berquelle”) heeft het Oostenrijkse Patentamt om 
doorhaling van dat merk verzocht wegens niet-gebruik 
voor klasse 32. Volgens haar is het merk meer dan vijf 
jaar geleden ingeschreven, maar noch door de merk-
houdster, noch door een derde met haar instemming 
normaal gebruikt voor waren van klasse 32. Zij merkt 
op dat Maselli enkel heeft getracht de afzet van haar 
textielproducten te stimuleren, maar niet een markt 
voor waren van klasse 32 te ontsluiten of te bescher-
men. Bovendien heeft verweerster haar merk enkel 
symbolisch gebruikt. 
14.      Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de nietig-
heidsafdeling van het Oostenrijkse Patentamt de 
vordering van Silberquelle heeft gehonoreerd en de in-
schrijving voor de waren van klasse 32 (alcoholvrije 
dranken, behalve bier) per 2 augustus 1997 heeft door-
gehaald. 
15.      In het hoofdgeding dient bij de Oberste Patent- 
und Markensenat het door Maselli ingestelde beroep 
tegen voormelde beslissing, die volgens haar ongeldig 
is omdat het merk sinds 1999 in voldoende mate en 
normaal is gebruikt, ook al geeft zij toe dat het merk 
een „nevenfunctie” heeft vervuld. 
16.      Silberquelle pleit daarentegen voor de bekrach-
tiging van de door het Oostenrijkse bureau voor de 
industriële eigendom uitgesproken nietigverklaring. 
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17.      Van mening dat de beslechting van het geschil 
afhankelijk is van de uitlegging van richtlijn 
89/104/EEG, heeft de Oberste Patent- und Markensenat 
derhalve besloten het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen krachtens artikel 234 EG de volgende 
prejudiciële vraag voor te leggen: 
„Dienen de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van [...] 
richtlijn 89/104/EEG [...] aldus te worden uitgelegd, dat 
een merk normaal wordt gebruikt wanneer het wordt 
gebruikt voor waren (in het hoofdgeding, alcoholvrije 
dranken) die de merkhouder na de sluiting van de 
koopovereenkomst gratis meegeeft aan de kopers van 
andere, door hem zelf in de handel gebrachte waren 
(textiel)?” 
IV – Procesverloop voor het Hof 
18.      De verwijzingsbeslissing is bij de griffie van het 
Hof binnengekomen op 14 november 2007. 
19.      Binnen de in artikel 23 van ’s Hofs Statuut-EG 
genoemde termijn zijn schriftelijke opmerkingen inge-
diend door Silberquelle, Maselli, de Portugese regering, 
de Tsjechische regering en de Commissie. Beide on-
dernemingen en de Commissie hebben ter terechtzitting 
van 23 oktober 2008 mondeling hun standpunt uiteen-
gezet. 
V –     Bespreking van de prejudiciële vraag 
A –    Problematiek 
20.      De vraag van de Oberste Patent- und Markense-
nat betreft de contouren van het gebruiksvereiste van 
richtlijn 89/104/EEG, en wel vanuit kwalitatief en niet 
vanuit kwantitatief oogpunt, om duidelijkheid te krij-
gen of de omstandigheden van het gebruik van het 
merk WELLNESS-DRINK door Maselli aan de voor-
waarden van de richtlijn voldoen, niet op basis van de 
intensiteit van de aanwezigheid op de markt, maar 
vanwege de relatie met de functies van het merk. 
21.      In de rechtspraak van het Hof zijn bepaalde cri-
teria geformuleerd ten aanzien van de hoeveelheid van 
de waar die op de markt noodzakelijk is om van een 
normaal gebruik te kunnen spreken: enerzijds hoeft dit 
gebruik niet steeds omvangrijk te zijn(7), anderzijds 
kan het minimaal zijn, mits een zo gering gebruik in de 
betrokken economische sector als gerechtvaardigd is te 
beschouwen om marktaandelen voor de door het merk 
beschermde waren of diensten te behouden of te ver-
krijgen.(8) 
22.      Wat daarentegen de kwalitatieve aspecten van 
het normaal gebruik betreft, dus de wezenlijke kenmer-
ken van dat gebruik, heeft dat begrip volgens de 
rechtspraak als betekenis, voor de waren of diensten 
een afzet te vinden of te behouden overeenkomstig de 
voornaamste functie van het merk, dat wil zeggen het 
waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de 
waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, met 
uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe 
strekt de aan inschrijving in het register verbonden 
rechten te behouden.(9) 
23.      De problematiek waarom het in deze prejudicië-
le zaak derhalve gaat, betreft de door het Hof gegeven 
kwalitatieve parameters. Dienaangaande blijken uit de 
in deze procedure gemaakte opmerkingen de twee 
reeds genoemde tegengestelde tendensen die – ik kom 

hier nog uitgebreider op terug – zijn samen te vatten als 
volgt: het eerste, door Maselli en de Tsjechische rege-
ring gesteunde standpunt legt de nadruk op de 
wezenlijke functie van het merk als doorslaggevend 
criterium om het geschil ten gunste van de houdster van 
het WELLNESS-merk te beslechten; het tweede stand-
punt, dat door de overige partijen wordt onderschreven, 
benadrukt de premisse dat nieuwe marktaandelen moe-
ten worden verkregen of reeds verkregen 
marktaandelen behouden. 
24.      Voor een antwoord op de vraag van de Oberste 
Patent- und Markensenat moet dus worden vastgesteld 
of een van deze parameters overheerst, en moet de 
hierboven beknopt weergegeven rechtspraak van het 
Hof worden verduidelijkt. 
25.      Het Hof heeft bovendien bepaald dat bij de be-
oordeling van zowel de kwantitatieve als de 
kwalitatieve elementen rekening moet worden gehou-
den met alle feiten en omstandigheden aan de hand 
waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële 
exploitatie van het merk reëel is, inzonderheid de ge-
bruiken in de betrokken economische sector om voor 
de door het industrieel eigendomsrecht beschermde wa-
ren of diensten marktaandelen te behouden of te 
verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de ken-
merken van de markt en de omvang en de frequentie 
van het gebruik van het merk, welke beoordeling aan 
de nationale rechter staat.(10) 
B –    Standpunten en beoordeling 
1.      Argumenten van partijen 
26.      Zoals ik in punt 22 van deze conclusie reeds heb 
aangestipt, vallen de opmerkingen van partijen in deze 
prejudiciële procedure uiteen in twee groepen, naarge-
lang het antwoord aan de verwijzende rechter 
bevestigend of ontkennend zou moeten luiden. 
27.      Als een van degenen die het gebruik van het 
merk WELLNESS in de gegeven omstandigheden niet 
als „normaal” kwalificeren, onderbouwt de onderne-
ming Silberquelle haar stelling met een vergelijkende 
analyse van de artikelen 5 en 10 van richtlijn 
89/104/EEG en merkt op dat dit laatste artikel reclame 
niet noemt als middel van merkgebruik. Zij noemt 
voorts een argument a contrario; het reeds aangehaalde 
arrest Ansul zou namelijk, door herhaaldelijk te bena-
drukken dat het gebruik van een merk de aanwezigheid 
op de markt van de daarmee aangeduide waren moet 
vergroten, impliciet uitsluiten dat van een dergelijk 
normaal gebruik sprake is wanneer de gemerkte waren 
de afzet van andere waren doen toenemen. 
28.      De Portugese regering, die eveneens tot die 
groep behoort, merkt enkel op dat de activiteiten waar-
bij het WELLNESS-drankje werd verkregen, als 
geschenk bij de aankoop van textiel, niet tot enig 
marktaandeel hebben geleid op de markt waarop de 
frisdrank werd verkocht, en dat de consumenten dus 
slechts indirect toegang tot de limonade hadden. 
29.      De Commissie, die eveneens een ontkennend 
antwoord voorstaat, is van mening dat het gebruik van 
het merk per soort waar of dienst moet worden beoor-
deeld. 
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30.      De voorstanders van een bevestigend antwoord, 
Maselli en de Tsjechische regering, zijn beiden van 
mening dat de gratis verspreiding van de frisdrank indi-
rect tot de toetreding van die waren op de relevante 
markt leidt, te weten de markt van alcoholvrije dran-
ken, en aldus de verkrijging van marktaandeel 
bevordert. 
31.      Volgens Maselli is in casu het beginsel van ge-
bruik overeenkomstig de functie van het merk als 
herkomstgarantie geëerbiedigd, omdat het aangeeft dat 
de limonade van dezelfde onderneming afkomstig is als 
de kleding. Zij vreest dat als haar gebruik niet als 
„normaal” wordt erkend, dit ernstige schade voor haar 
zou meebrengen; het verval van haar merk en de latere 
inschrijving ervan door een concurrent zou haar name-
lijk tot een wijziging van haar reclamestrategie 
dwingen en afbreuk doen aan haar merchandisingsys-
teem in het algemeen. 
32.      Naast het aspect met betrekking tot de voor-
naamste functie van merken stelt de Tsjechische 
regering dat het normaal gebruik ertoe leidt dat de con-
sumenten de door hen aangeschafte kleding van het 
merk WELLNESS associëren met de limonade die zij 
cadeau krijgen, en dit verband is volgens haar voldoen-
de om een dergelijk normaal gebruik in de zin van 
richtlijn 89/104/EEG en de rechtspraak aan te nemen. 
2.      Beoordeling 
33.      Het lijkt mij in dit geval noodzakelijk het eer-
dergenoemde arrest Ansul uit te leggen in het licht van 
de door de richtlijn nagestreefde doelstellingen.(11) Ik 
merk evenwel nu reeds op dat ik, om de redenen die ik 
hierna nog zal uiteenzetten, niet de uitlegging van Ma-
selli en de Tsjechische regering onderschrijf, maar de 
voorkeur geef aan de door de eerste groep verdedigde 
opvatting, zij het met nuances. 
a)      De opvatting gebaseerd op de functie van het 
merk als herkomstgarantie 
34.      Ik wijs om te beginnen op een punt dat bekend 
is, maar daarom niet van minder belang; richtlijn 
89/104/EEG regelt namelijk bepaalde aspecten van de 
markt en houdt nauw verband met de mededinging.(12) 
Zij bevat twee categorieën begrippen: die met betrek-
king tot de ordening van de nationale merkenregisters 
(artikelen 2, 3, 4 en 10 tot en met 14) en die met be-
trekking tot de rechten die zijn verbonden aan de 
inschrijving als merk (artikelen 5 tot en met 9). 
35.      De functie van het merk als herkomstgarantie, 
die Maselli en de Tsjechische regering benadrukken als 
voornaamste element om het geschil te beslechten(13), 
sluit aan bij deze tweede categorie regels en in het bij-
zonder, wat richtlijn 89/104/EEG aangaat, bij de 
artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, die nauw verband houden 
met het gevaar van verwarring(14), dat wil zeggen het 
gevaar dat het publiek meent dat de betrokken waren of 
diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend 
geval, van economisch verbonden ondernemingen af-
komstig zijn.(15) 
36.      Volgens de rechtspraak van het Hof wordt van 
een merk een normaal gebruikgemaakt, wanneer het 
wordt gebruikt „overeenkomstig zijn voornaamste 
functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit 

van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor 
het is ingeschreven”.(16) 
37.      Die tussenzin vormt evenwel niet de fundamen-
tele kern van het arrest Ansul. 
38.      Enerzijds, uitgaande van een grammaticale ana-
lyse, suggereert het Hof door het gebruik van de 
uitdrukking „en consonancia”(17) (overeenkomstig), 
dat het gebruik van het merk altijd is gericht op zijn 
voornaamste functie, en maakt het deze subsidiaire 
premisse ondergeschikt aan de voornaamste boodschap, 
namelijk dat het gebruik ervan is bestemd om voor de 
door het merk beschermde waren of diensten een af-
zetmarkt te vinden of te behouden, zoals voormeld 
arrest Ansul vervolgens uiteenzet. 
39.      Anderzijds biedt ditzelfde arrest een belangrijk 
gegeven voor de uitlegging, waar het Hof vaststelt dat 
de voornaamste functie van het merk erin bestaat de 
consument in staat te stellen de waar of dienst zonder 
gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of 
diensten van andere oorsprong(18), en nader ingaat op 
de relatie tussen de functie van herkomstgarantie en het 
gevaar van verwarring. 
40.      De opvattingen van Maselli en de Tsjechische 
regering slaan op dit punt de plank mis. Zouden zij 
immers dieper over het belang van het gebruik over-
eenkomstig zijn voornaamste functie hebben 
nagedacht, dan hadden zij zich gerealiseerd dat voor-
noemd verwarringsgevaar zich alleen voordoet 
wanneer de consument overeenstemmende merktekens 
ontdekt op het beslissende moment waarop hij tussen 
de waren en merken kiest, zeker wanneer het gaat om 
waren als limonade, die de gemiddelde consument niet 
wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een 
bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt.(19) 
41.      Nu blijkens de verwijzingsbeslissing de dranken 
waarop Maselli haar klanten in de textielbranche trak-
teert niet aan het publiek worden aangeboden in de 
gebruikelijke verkooppunten voor frisdranken, is iedere 
vergelijking onmogelijk en is derhalve elke vergissing 
bij die kopers uitgesloten. 
42.      Ten aanzien van de associatie tussen het teken 
en de reputatie die haar textielmerk heeft opgebouwd, 
klaagt Maselli dat Silberquelle voordeel heeft bij die 
reputatie indien het merk WELLNESS zou vervallen en 
opnieuw ten gunste van Silberquelle zou worden inge-
schreven. Mijn inziens is dat evenwel de prijs die de 
huidige merkhoudster moet betalen voor haar strategi-
sche vergissing om buiten de relevante markt te blijven, 
te weten de markt van frisdranken, nu aldaar de strijd 
om het marktaandeel wordt geleverd; slechts daar 
wordt van concurrenten verlangd dat zij de handels-
merken van hun rivalen eerbiedigen. Het zou onredelijk 
zijn van zakelijke mededingers te verlangen dat zij 
markten onderzoeken die geen relatie hebben met de 
relevante markt, die wordt gevormd door de in het re-
gister vermelde warencategorieën en de enige is 
waarvoor de verplichting geldt dat zij geen inbreuk 
maken op merkrechten van derden – met uitzondering 
van bekende merken, die hoe dan ook in deze prejudi-
ciële procedure niet relevant zijn. 
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43.      De door Maselli bepleite uitlegging, die haaks 
op deze postulaten staat, komt erop neer dat het mer-
kenrecht zich moet schikken naar 
ondernemingstactieken en gaat eraan voorbij dat het 
deze ondernemingen zijn, die zich aan het door de be-
trokken wetgeving gedefinieerde kader moeten 
onderwerpen. 
b)      Belang van het gebruik van het merk op de 
referentiemarkt 
44.      De door Maselli en de Tsjechische regering ver-
dedigde opvatting strookt hoe dan ook evenmin met de 
systematische uitlegging van richtlijn 89/104/EEG. Ik 
heb in punt 33 van deze conclusie al de twee voor-
naamste soorten bepalingen van deze richtlijn 
genoemd. De artikelen waar het in deze prejudiciële 
vraag om gaat, betreffen de ordening van de harmoni-
satie van de nationale merkenregisters. Zij houden dus 
geen verband met de uitoefening van de aan deze indu-
striële eigendomsrechten verbonden rechten, maar met 
de hoofdbeginselen van de registerfunctie op het niveau 
van de markt, met bijzondere aandacht voor de be-
scherming van de mededinging. 
45.      Uit de achtste overweging van de considerans 
van richtlijn 89/104/EEG, die het vereiste van het be-
wijs van het gebruik van merken rechtvaardigt onder 
verwijzing naar de doelstelling om hun totale aantal in 
de Gemeenschap te verminderen en daarmee eventuele 
conflicten, blijkt haar oriëntatie op de vrije mededin-
ging op de markten voor producten en diensten. 
Uiteraard beoogt zij ook het functioneren van de mer-
kenbureaus te versoepelen of in ieder geval hun werk te 
verlichten, zodat deze niet tot begraafplaatsen van die 
merken verworden(20), maar feitelijk weerspiegelt zij 
de realiteit van de markt, door concurrenten de moge-
lijkheid te bieden zich tot het register te wenden om de 
zekerheid te verkrijgen dat een teken kan worden inge-
schreven, een handeling waartegen men voor de rechter 
niet kan opkomen met een „dood” merk, dat wil zeggen 
een gelijk of overeenstemmend merk dat niet op de 
markt leeft. 
46.      Het feit dat de taak van het „opschonen” van de 
registers bij de concurrerende ondernemingen is neer-
gelegd, versterkt de dominerende rol van de 
mededinging bij de aanpassing van de merkenbureaus 
aan de economische situatie. Net als van de merkhou-
der wordt verlangd dat hij het merk daadwerkelijk 
gebruikt als tegenprestatie voor zijn industrieel eigen-
domsrecht, wordt van de concurrent verlangd dat hij 
zich van het mechanisme voor opschoning van het re-
gister bedient, de vervallenverklaring, om het voor 
zichzelf te doen inschrijven. De opstelling van de mer-
kenbureaus is dan ook neutraal. 
47.      De transparantie die op de markt moet heersen, 
verklaart dat concurrenten bevoegd zijn om inactieve 
elementen die niet de voornaamste functie van merkte-
kens – identificatie van de waren – vervullen, in de 
registers te laten schrappen of doorhalen, omdat het 
merk in de economische wereld, indien die waren niet 
te koop zijn, geen enkele winst genereert.(21) 
48.      Het uitgangspunt is derhalve dat de houder zijn 
gemerkte waren op de markt brengt die met de produc-

ten correspondeert(22), in het hoofdgeding de markt 
van alcoholvrije dranken; doet hij dat niet, dan onder-
scheiden zijn waren zich niet van andere. Bij de wijze 
waarop de frisdrank WELLNESS-DRINK de consu-
ment bereikt, als geschenk bij de aankoop van 
kledingstukken, verricht de verkrijger geen enkele be-
wuste handeling om de gebottelde drank te 
bemachtigen in de zin dat hij deze met andere soortge-
lijke dranken en substitutieproducten vergelijkt, zodat 
het merk niet sterker wordt ten opzichte van de concur-
rerende merken dankzij de voorkeur van de klant. 
49.      Het merk van de drank blijft buiten de relevante 
markt en concurreert dus niet met andere merken, zodat 
voor derden geen enkel beletsel bestaat om zich het 
merk toe te eigenen(23), daar het gebruik van het merk 
op de flessen louter een instrument is, een sympathieke 
geste om de trouw van de consument aan het merk 
WELLNESS in de textielbranche te vergroten. De 
markt van limonaden heeft evenwel niets van doen met 
het product van Maselli en haar merkteken. Het lijkt 
niet waarschijnlijk dat iemand die door de aankoop van 
WELLNESS-kleding warmloopt voor de cadeau ge-
kregen frisdrank, bereid is meer geld uit te geven aan 
meer kleding, die hij niet nodig heeft, enkel om de 
drank te verkrijgen. En zelfs al zou hij dat doen, verho-
gen zijn aankopen niet het marktaandeel van dat merk 
in de drankensector, wél in die van kleding, hetgeen 
perfect aansluit bij het doel dat Maselli met het sap 
voor ogen stond: reclame voor de verkoop van haar 
voornaamste activiteit, en dat is mode. 
c)      Het gebruik van merken in de reclame 
50.      Deze laatste overwegingen vormen aanleiding 
om, tot slot, stil te staan bij hetgeen in de bij dit Hof 
ingediende opmerkingen is gesteld over het gebruik 
van merken in de reclame, teneinde vast te stellen of er 
sprake is geweest van normaal gebruik in de zin van de 
artikelen 10 en 12 van richtlijn 89/104/EEG. 
51.      In de literatuur(24) is het gebruik in de reclame 
als vorm van normaal gebruik van het merk erkend. 
Ook het Hof heeft uitgemaakt dat merken die worden 
gebruikt in reclamecampagnes voor waren die al op de 
markt zijn gebracht, onder de categorie normaal ge-
bruik vallen, net als die welke aan de waren en diensten 
zijn gekoppeld die met het oog op het winnen van klan-
ten door middel van dergelijke campagnes, op ieder 
moment op de markt kunnen worden gebracht.(25) 
52.      De een noch de ander heeft zich evenwel uitge-
sproken over het abstracte gebruik van een merk, dat 
wil zeggen zonder verband met de markt van de waar 
die het siert, zoals de limonade WELLNESS-DRINK. 
Er is betoogd dat het louter aanbrengen van een geregi-
streerd merkteken op gratis promotieartikelen, zoals 
balpennen of T-shirts, niet aan de vereisten van nor-
maal gebruik voldoet, omdat iedere relatie ontbreekt 
met de waar waarvoor de bescherming door middel van 
een merk is aangevraagd.(26) 
53.      Alhoewel het hiervoor beschreven geval veel op 
dat van het hoofdgeding lijkt, is deze leer mogelijk niet 
volledig op het voorliggende geval van toepassing, nu 
de bescherming van het merk de categorie van waren 
omvat die als geschenk worden aangeboden. De ge-
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dachte spreekt mij evenwel bijzonder aan, en wel zo dat 
ik haar in casu van toepassing acht, aangezien zoals ge-
zegd een verband met de markt ontbreekt en de flesjes 
limonade met het merk WELLNESS-DRINK daardoor 
tot een reclamegadget worden dat volledig losstaat van 
de drankenmarkt. 
54.      Evenmin vanuit het oogpunt van reclame over-
tuigt de stelling van Maselli dat, mocht haar ideogram 
vervallen worden verklaard, haar advertenties van het 
merk WELLNESS ten goede komen aan een concur-
rent die dat merk vervolgens voor zichzelf registreert. 
Zelfs indien dit het geval zou zijn, zou dit gevolg logi-
scher zijn dan weigeren het merk vervallen te verklaren 
met het argument dat de onderneming heeft geadver-
teerd voor producten die zij vervolgens niet verkoopt. 
In dat geval zouden haar inspanningen om de limonade 
te promoten, gezien haar afwezigheid op de markt van 
alcoholvrije dranken, niet eens aan de onderneming zelf 
ten goede komen. 
55.      De opvatting van Maselli volgen, staat gelijk aan 
verlening van een vrijbrief voor een obstructief merk-
gebruik, met dezelfde strekking als een zuiver 
symbolisch gebruik, omdat er merken zouden bestaan 
die niet op de betrokken markt aanwezig zijn, met als 
gevolg een ongerechtvaardigde blokkade in de merken-
registers. 
56.      Om kort te gaan, bij een merk dat niet deelneemt 
aan de mededinging op de markt van de waren waar-
voor het is ingeschreven, de enige plaats waar de 
functie van herkomstgarantie werking zou hebben ten-
einde de van het merk voorziene waren te 
onderscheiden van die van andere ondernemingen, is 
geen sprake van normaal gebruik in de zin van richtlijn 
89/104/EEG, ook niet wanneer de gemerkte waar een 
reclamemiddel is ter bevordering van de verkoop van 
andere producten met hetzelfde merk. 
57.      Er is geen andere oplossing mogelijk dan de aan 
het Hof voorgelegde vraag ontkennend te beantwoor-
den. De bescherming van merken bestaat immers niet 
louter uit de garantie van de aan de inschrijving ver-
bonden rechten, maar uit de bescherming van 
marktposities, zodat het gebruik het meest geschikte 
middel is om conflicten zonder economische rechtvaar-
diging te verminderen.(27) 
VI – Conclusie 
58.      Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in 
overweging de door de Oberste Patent- und Markense-
nat voorgelegde prejudiciële vraag te beantwoorden als 
volgt: 
„De artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerste richt-
lijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-
staten, moeten aldus worden uitgelegd dat van normaal 
gebruik van een merk geen sprake is wanneer het wordt 
gebruikt voor alcoholvrije dranken die de merkhouder 
gratis meegeeft aan de kopers van andere, door hem 
zelf in de handel gebrachte textielwaren.” 
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