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eerder om de registratie te beletten van beschrijvende com-
merciële benamingen die geen enkele bescherming kunnen
genieten.

In het punt 37 van het Baby-Dry-arrest nam het Europees
Hof van Justitie een zeer gelijkaardig standpunt in.

In de doctrine werd deze aanpak evenwel op kritiek ont-
haald. De auteurs zagen hierin een kentering ten opzichte
van het Windsurfing Chiemsee-arrest waarin beslist werd
dat artikel 3, § 1, sub c) van de Richtlijn betreffende de aan-
passing van het merkenrecht der Lidstaten (dat overgenomen
is in artikel 7, § 1, sub c) van de Verordening) een doel van
algemeen belang nastreeft “volgens hetwelk tekens of bena-
mingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven
waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder
ongestoord moeten kunnen worden gebruikt” en dat
artikel 6, § 1, sub b) van de Richtlijn, dat overeenstemt met
artikel 12, sub b) van de Verordening, geen doorslaggevende
invloed heeft op deze interpretatie.

Advocaat-generaal Jacobs toont zich evenwel minder beslist
dan in zijn conclusie in de Baby-Dry-zaak. Nadat hij zijn
standpunt uiteengezet heeft, besluit hij immers met de stel-
ling dat het Hof van Justitie met het Baby-Dry-arrest zeker
niet de bedoeling had om afstand te nemen van zijn stand-
punt in de Windsurfing Chiemsee-zaak.

8. De advocaat-generaal vraagt het hof niet alleen om het
arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg te vernietigen maar
ook om – zoals in de Baby-Dry-zaak – het beroep van
Wrigley in deze zaak te verwerpen en de onderneming te
veroordelen tot de gerechtskosten voor beide instanties.

9. De beknoptheid van het arrest van het hof steekt schril
af tegen de gedetailleerde uitweidingen van zijn advocaat-
generaal.

Het Hof geeft een overzicht van de argumenten van de par-
tijen, waarna het deze beoordeelt in tien overwegingen.

10. Eerst bevestigt het hof zijn eerdere rechtspraak in de
Windsurfing Chiemsee-zaak met betrekking tot de ratio
legis van artikel 7, § 1, sub c).

In punt 31 stelt het hof dat artikel 7, § 1, sub c) van Verorde-
ning nr. 40/94 een doel van algemeen belang nastreeft, zoals
het ook al oordeelde in de Windsurfing Chiemsee-zaak en
bevestigde in het Linde-arrest van 8 april 2003 (zaak C-53/
01 tot C-55/01).

11. Met betrekking tot het toepassingsgebied van artikel 7,
§ 1, sub c) herhaalt het hof vervolgens dat het op basis van
de tekst van die bepaling voldoende is voor een weigering
van inschrijving dat de tekens en aanduidingen waaruit het
merk is samengesteld, gebruikt kunnen worden voor de
beschrijving van waren of diensten. Hieruit volgt volgens
het hof dat de inschrijving van een woord als merk dan ook

op grond van deze bepaling moet worden geweigerd indien
het in minstens één van de potentiële betekenissen een ken-
merk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

Het hof oordeelt dat het bestreden arrest op een schending
van het recht berust doordat het de strekking van artikel 7,
§ 1, sub c) van Verordening nr. 40/94 miskent door de toe-
passing van een maatstaf, te weten het uitsluitend beschrij-
vende karakter van het merk, die niet de maatstaf is uit dat
artikel.

12. Deze keer houdt het hof zich evenwel duidelijk aan
zijn rol van cassatierechter in deze fase van de procedure.
Het hof gaat immers niet over tot een beoordeling van de
feiten – zoals het wel deed in de Baby-Dry-zaak – en beperkt
zich tot het vernietigen van het arrest en het terugverwijzen
van de zaak naar het Gerecht van Eerste Aanleg.

13. Betekent dit arrest het einde voor de bescherming van
zogenaamd “verwijzende” merken?

Ik meen van niet. Door enkel in rechte te oordelen, zoals het
ook hoort in een procedure van dit type, laat het hof de
beoordeling van de vraag in welke mate gebruik moet wor-
den gemaakt van de absolute grond tot weigering van
inschrijving uit artikel 7, § 1, sub c) van de Verordening vol-
ledig over aan de instanties ten gronde.

Advocaat-generaal Jacobs herhaalt terecht dat de beoorde-
ling “in concreto” dient te gebeuren en dat de inschrijving
toegestaan moet worden wanneer het teken na het onderzoek
daadwerkelijk verwijzend zou blijken.

Nu is het enkel afwachten hoe deze rechtspraak gebruikt zal
worden door het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en –
in het kader van de Benelux – door het Benelux Merken-
bureau.

Françoise Jacques de Dixmude
Advocaat (Simont Braun)
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R. Schintgen, F. Macken et N. Colneric, et S. von Bahr 
(juges)
Avocat général: F.G. Jacobs
Affaire C-191/01, “Doublemint”5

1. Tout comme en son temps l’arrêt “Baby Dry” (CJCE
20 septembre 2001), l’arrêt de la Cour de Justice des Com-
munautés européennes du 23 octobre 2003 dans l’affaire
“Doublemint” était fort attendu. En effet, l’arrêt commenté a
donné l’occasion à la Cour de se prononcer une nouvelle fois
au sujet de l’interprétation exacte du motif absolu de refus
d’enregistrement d’une marque inscrit à l’article 7, § 1, sous
c) du règlement 40/94 relatif à la marque communautaire6.

Cette interprétation était d’autant plus attendue que, dès son
prononcé, l’arrêt Baby Dry a soulevé des questions et des
critiques jusqu’au sein même de la cour (conclusions de
l’avocat général Colomer du 31 janvier 2002 dans les affai-
res “Biomild” (C-265/00) et “Postkantoor” (C-363/99)7.

L’occasion était également offerte à la cour de préciser dans
quelle mesure les principes qu’elle avait dégagés dans
l’affaire “Windsurfing Chiemsee”8 étaient compatibles avec
le contenu de l’arrêt “Baby Dry”.

2. Les faits ayant donné lieu à l’arrêt commenté sont les
suivants:

Le 29 mars 1999, la société WM Wrigley GR Company (ci-
après “Wrigley”) a présenté auprès de l’OHMI une demande
d’enregistrement à titre de marque verbale du vocable “Dou-
blemint” comme marque communautaire pour divers pro-
duits et, en particulier, pour de la gomme à mâcher.

Après avoir essuyé le rejet de la demande par l’examinateur
de l’Office et la confirmation de ce rejet par décision du 16
juin 1999 de la 1ère chambre de recours de l’OHMI, Wrigley
a introduit, le 1er septembre 1999, un recours devant le Tri-
bunal de première instance.

Dans l’arrêt prononcé le 31 janvier 2001, et qui a fait l’objet
du pourvoi dans l’arrêt annoté, le Tribunal a relevé que
l’adjectif “double” a un caractère inaccoutumé et que com-
biné avec le mot “mint”, cet adjectif a deux significations
distinctes pour le consommateur potentiel: “deux fois plus
de menthe que la normale” ou “ayant la saveur de deux sor-
tes de menthe”. En outre, “mint” étant un terme générique
qui inclut divers types de menthe, le tribunal en a conclu que
le vocable “doublemint” recouvre de nombreuses significa-

tions qui privent ainsi ce signe de toute fonction descriptive,
au sens de l’article 7, § 1 sous c) du règlement n° 40/94.

Le tribunal a jugé en conséquence que “doublemint” ne sau-
rait être qualifié d’exclusivement descriptif et, dès lors, il a
annulé la décision attaquée.

Le 20 avril 2001, l’OHMI a introduit devant la Cour de Jus-
tice un pourvoi contre cet arrêt.

3. Dans des conclusions présentées le 10 avril 2003,
l’avocat général Jacobs a fourni à nouveau, comme cela
avait été le cas dans l’affaire Baby Dry, une admirable syn-
thèse du débat relatif à l’interprétation exacte de l’article 7,
§ 1 sous c) du règlement sur la marque communautaire.

4. Il relève tout d’abord que le raisonnement du Tribunal
de première instance semble “présenter deux failles qui ren-
dent difficile la confirmation de l’arrêt attaqué” (Conclu-
sions, p. 7).

La première faille consisterait selon lui dans le fait que le
tribunal a considéré que la décision de l’OHMI devait être
annulée parce que le vocable “doublemint” “ne saurait être
qualifié d’exclusivement descriptif”, alors que dans cet arti-
cle, le mot “exclusivement” détermine le verbe “sont compo-
sés”, et non l’adjectif “descriptif”. En conséquence, observe
l’avocat général, ce mot “exclusivement” se réfère aux élé-
ments dont la marque est composée et non à leur aptitude à
désigner des caractéristiques.

“Pour que l’enregistrement soit refusé au titre de
l’article 7, § 1, sous c) du règlement, il faut que tous les élé-
ments aient cette aptitude descriptive; il n’est  pas néces-
saire, par contre, qu’ils n’aient pas d’autres significations,
non descriptives. Une décision sur la possibilité d’enregis-
trement fondé sur ce dernier critère dans le cadre de
l’article 7, § 1, sous c) constitue de prime abord une erreur
de droit” (ibidem).

La seconde faille de l’arrêt du tribunal relevée par l’avocat
général Jacobs serait que l’arrêt repose sur l’hypothèse selon
laquelle “une multiplicité des combinaisons sémantiques
possibles” empêche automatiquement un terme de désigner
une caractéristique du produit pour lequel l’enregistrement
est demandé. Dès lors que ce n’est pas parce qu’un signe
peut donner lieu à une multiplicité de significations possi-
bles qu’il est par là-même privé de toute aptitude à servir
dans le commerce pour désigner les caractéristiques d’un
produit, l’hypothèse qui sous-tend l’arrêt du tribunal est,
selon l’avocat général Jacobs, manifestement erronée en tant
qu’affirmation générale (Conclusions, p. 8).

5. Monsieur Jacobs poursuit en s’interrogeant sur le con-
tenu de la notion de caractère descriptif. Il rappelle que le
sens commun impose de considérer qu’il existe une démar-
cation entre les termes qui peuvent être utilisés pour désigner
un produit ou ses caractéristiques et les termes qui ne font

5. Pas encore publié, peut être consulté sur http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=fr.

6. Pour un commentaire des développements antérieurs relatifs à cette
question, voyez E. DE GRYSE et E. CORNU, “De absolute gronden tot
weigering van inschrijving van merken – status questionis.”, R.D.C.
2001, 214-235 et E. DE GRYSE, note sous l’arrêt Baby Dry, R.D.C.
2002, p. 363 et s.

7. Cf. E. DE GRYSE, R.D.C. 2002, p. 363 et s.
8. Arrêt du 4 mai 1999, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779.
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que suggérer ces caractéristiques. Ces derniers termes peu-
vent être enregistrés à titre de marque. Toute la question est
dès lors de savoir où placer cette démarcation. L’avocat
général propose alors des lignes directrices dégagées de la
jurisprudence du tribunal et des chambres de recours de
l’OHMI pour tenter de fournir une réponse à cette question
de pur fait.

Tout d’abord, il est acquis que l’appréciation doit être faite
in concreto, en se rapportant au produit visé par le dépôt de
marque. En pratique, il faut commencer par se poser la ques-
tion de savoir si le signe est de nature à servir dans le com-
merce pour désigner le produit en cause ou pour désigner
une de ses caractéristiques.

Ensuite, s’il est répondu positivement à la première question,
l’appréciation du caractère descriptif peut être réalisée en se
plaçant successivement de trois points de vue différents:
a) tout d’abord, il convient de s’interroger sur la manière

dont un terme se rapporte à un produit ou à une de ses
caractéristiques: s’agit-il d’une relation objective ou
d’une relation relevant de l’imaginaire?

b) ensuite, il faut analyser la manière selon laquelle le
terme est perçu par le consommateur: le message est-il
immédiatement transmis ou faut-il décrypter le sens du
terme utilisé pour trouver son lien avec le produit?
Dans cette seconde hypothèse, l’enregistrement pour-
rait être admis;

c) enfin, l’on doit s’interroger sur l’importance de la
caractéristique décrite par rapport au produit (ou ser-
vice) et ce en particulier dans l’esprit du consomma-
teur. Si la désignation porte sur une caractéristique
purement incidente ou arbitraire, le refus d’enregistre-
ment se justifie moins.

Sur le fondement de cette triple appréciation, il faut alors
prendre une décision finale, qui, appliquée à la marque
“Doublemint” conduit, selon l’avocat général Jacobs, à la
conclusion que la demande de Wrigley ne pouvait être
accueillie.

6. L’avocat général s’interroge ensuite sur la portée de
l’expression “sont composées exclusivement de” contenue
dans l’article 7, § 1er sous c). Il saisit ainsi l’occasion de met-
tre en rapport ses conclusions dans l’affaire “Baby Dry” avec
les critiques qui ont été dirigées contre cet arrêt, notamment
par l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans ses conclu-
sions précitées. Monsieur Jacobs considère que les dévelop-
pements complémentaires apportés par l’avocat général
Colomer dans ses conclusions sont à la fois utiles et perti-
nents.

S’agissant de la notion d’“écart perceptible” retenue par la
Cour de justice des Communautés européennes au point 40
de son arrêt “Baby Dry”, l’avocat général Jacobs précise que
selon lui, l’écart “doit être tel que la marque considérée dans
son ensemble n’apparaît, ni pour les commerçants, ni pour
le consommateur, comme apte, dans le langage ordinaire du

commerce, à désigner les produits en question” (Conclu-
sions, p. 12).

7. Enfin, l’avocat général Jacobs envisage encore la ques-
tion très actuelle de la justification du refus d’enregistrement
par la nécessité de la disponibilité du signe pour l’usage
commun. C’est pour lui l’occasion de faire le lien entre ses
conclusions dans l’affaire “Baby Dry” et l’arrêt Windsurfing
Chiemsee déjà cité.

Dans ses conclusions dans l’affaire “Baby Dry”, Monsieur
Jacobs avait rappelé qu’en vertu de l’article 12, sous b) du
règlement sur la marque communautaire, le titulaire de la
marque ne peut interdire à d’autres commerçants d’utiliser
de tels signes à des fins de description.

Il déduisait de la co-existence dans le règlement européen de
cet article avec l’article 7, § 1, sous c), que le but de ce der-
nier n’est pas d’empêcher la monopolisation de termes des-
criptifs ordinaires, mais plutôt d’éviter l’enregistrement
d’appellations commerciales descriptives qui ne peuvent
bénéficier d’aucune protection.

La Cour de justice des Communautés européennes avait
adopté un point de vue très similaire au point 37 de son arrêt
“Baby Dry”.

Cette approche a été critiquée par la doctrine. Il a été consi-
déré qu’elle semblait constituer un revirement par rapport à
la décision de la cour dans l’arrêt “Windsurfing Chiemsee”,
dans lequel celle-ci avait déclaré que l’article 3, § 1, sous c)
de la directive sur les marques (qui est la réplique identique
de l’article 7, § 1, sous c) du règlement) “poursuit un but
d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications
descriptives des catégories de produits ou services pour les-
quels l’enregistrement est demandé puissent être librement
utilisés par tous”, et que l’article 6, § 1, sous b), de la direc-
tive, qui correspond à l’article 12, sous b) du règlement,
n’influence pas non plus de façon déterminante cette inter-
prétation.

Monsieur Jacobs se fait toutefois moins affirmatif que dans
ses conclusions dans l’affaire “Baby Dry”, puisque après
avoir fait connaître son point de vue, il clôt son exposé à ce
sujet en considérant qu’en toute hypothèse, la cour n’avait
pas l’intention, dans l’arrêt  “Baby Dry”, de s’écarter du
point de vue adopté par elle dans l’affaire “Windsurfing
Chiemsee”.

8. En conclusion, l’avocat général Jacobs demande à la
cour non seulement d’annuler l’arrêt du Tribunal de pre-
mière instance du 31 janvier 2001, mais également, comme
elle l’avait du reste fait dans l’arrêt “Baby Dry”, de rejeter le
recours introduit par Wrigley dans la même affaire et de con-
damner celle-ci aux dépens des deux instances.

9. L’arrêt de la cour contraste par sa brièveté avec les
développements détaillés fournis par son avocat général.
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Après avoir rappelé les argumentations respectives des par-
ties, la cour livre son appréciation en dix attendus.

10. Elle commence par trancher la question de la ratio
legis de l’article 7, § 1, sous c) en confirmant sa jurispru-
dence précédente dans l’affaire Windsurfing Chiemsee.

A son attendu 31, la cour expose que l’article 7, § 1, sous c)
du règlement n° 40/94 poursuit bien le but d’intérêt général
déjà relevé dans l’affaire “Windsurfing Chiemsee” et con-
firmé dans l’arrêt “Linde” du 8 avril 2003 (Affaires C-53/01
à C-55/01).

11. Ensuite, s’agissant du champ d’application de
l’article 7, § 1, sous c), la cour rappelle qu’en vertu du texte
même de cette disposition, il suffit que les signes et indica-
tions dont la marque est composée puissent être utilisés à des
fins descriptives pour qu’un refus d’enregistrement puisse
être opposé. Il s’en suit, selon la cour, qu’en application de
cette disposition, un signe verbal doit se voir opposer un
refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significa-
tions potentielles, il désigne une caractéristique des produits
ou services concernés.

La cour juge ensuite que l’arrêt attaqué est entaché d’une
erreur de droit dès lors qu’il a méconnu la portée de
l’article 7, § 1, sous c) du règlement n° 40/94 en faisant
application d’un critère, tiré du caractère “exclusivement
descriptif” de la marque qui n’est pas celui fixé par ledit arti-
cle.

12. Enfin, s’attachant cette fois clairement au rôle de juge
de cassation qui est le sien à ce stade de la procédure, elle
renonce à l’approche factuelle qui a été la sienne dans
l’affaire “Baby Dry” et se limite à annuler l’arrêt attaqué et
à renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance.

13. Cet arrêt marque-t-il la fin de la protection des marques
dites “évocatrices”?

Nous ne le pensons pas. En se prononçant uniquement en
droit, comme elle devait le faire dans ce type de procédure
sur pourvoi, la cour laisse entière la possibilité pour les ins-
tances au fond d’apprécier dans quelle mesure il doit être fait
usage du motif absolu de refus d’enregistrement contenu à
l’article 7, § 1 sous c) du règlement.

A juste titre, l’avocat général Jacobs a rappelé que l’appré-
ciation devait se faire “in concreto” et que, lorsqu’au terme
de l’analyse, le signe apparaît comme réellement évocateur,
l’enregistrement doit être accepté.

Il reste maintenant à savoir quel usage l’OHMI, le TPI et, au
niveau du Benelux, le Bureau Benelux des marques, feront
de cette jurisprudence.

Françoise Jacques de Dixmude
Avocat (Simont Braun)

AR B I T R A G E H O F 10 D E C E M B E R 2003

FINANCIEEL RECHT

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de
financiële sector en de financiële diensten – Vernieti-
gingsberoep

Zet.: A. Arts en M. Melchior (voorzitters), L. François, 
P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, 
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman en 
E. Derycke (rechters)
Pl.: R. Wtterwulghe, B. Cambier, J. Laurent, en F. Givron 
(voor de verzoekende en tussenkomende partijen), 
X. Dieux, en F. Vincke (voor de Ministerraad)
Deminor e.a. / Belgische Staat

1. Met de uitspraak van het Arbitragehof van 10 decem-
ber 2003 is er een nieuwe stap gezet in de beslechting van het
reeds geruime tijd aanslepende conflict rond de Nationale
Bank van België (“NBB”).

Op 29 november 2002 had Deminor International, dat rond
zich een aantal aandeelhouders van de NBB heeft verza-
meld, immers een verzoekschrift bij het Arbitragehof inge-
diend tot vernietiging van de Wet van 2 augustus 2002
betreffende het toezicht op de financiële sector en de finan-
ciële diensten (“Financiële Toezichtswet”), onder meer de
artikelen 141, §§ 2 en 9, en 49, §§ 6 en 7 ervan.

Alhoewel deze wet, geheel overeenkomstig haar titulatuur,
essentieel een fundamentele hervorming van (i) het institu-
tioneel kader van het Belgisch financiële toezicht en (ii) de
inrichting van de Belgische secundaire markten voor finan-
ciële instrumenten inhoudt9, bevat zij ook een aantal bepalin-
gen inzake het organiek statuut van de NBB.

Het zijn precies laatstgenoemde bepalingen waarvan Demi-
nor International en consorten vreesden dat deze hun basis-
aanspraken als (minderheids)aandeelhouders van de NBB
zouden hypotheceren – en die aldus aanleiding hebben gege-
ven tot voormeld verzoekschrift.

Enigszins vereenvoudigd voorgesteld, draaien deze basis-
aanspraken meer bepaald rond de al dan niet gerechtigdheid
op de goud- en deviezenreserves van de NBB, hetgeen
natuurlijk onmiskenbaar een impact heeft op de waardering

9. Voor enkele eerste commentaren op de verschillende facetten van
deze wetgeving: D. NAPOLITANO, “Hertekend beurslandschap: klaar
voor de 21ste eeuw?”, T.R.V. 2003, 128-147; E. PONNET en A. VAN
CAUWENBERGE, “Naar een financieel toezicht voor de 21ste eeuw: de
Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële markten”, T.R.V. 2003, 3-35; L. VAN BEVER,
“Gedragsregels voor financiële tussenpersonen”, T.R.V. 2003, 237-
285; J. VAN LANCKER en K. VERDOODT, “Nieuwe regels inzake markt-
manipulatie en misbruik van voorkennis”, T.R.V. 2003, 36-68.
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