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INTELLECTUELE RECHTEN

Merkenrecht — Uitleg artikel 5 lid 1 en 3 Richtlijn nr. 89/
104/EEG — Extern douanevervoer — Recht van de
merkhouder om de doorvoer te verbieden —
Onrechtmatige vervaardiging

Onder artikel 5 lid 1 en 3 Richtlijn nr. 89/104 kan de merk-
houder de doorvoer onder de regeling extern douanevervoer
door een lidstaat, waarin zijn merk beschermd is, van goe-
deren voorzien van een identiek merk, met bestemming een
andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet
bestaat, slechts verbieden wanneer een derde ten aanzien
van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douane-
vervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzake-
lijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in
de handel worden gebracht. Het is irrelevant of de goederen
in het land van oorsprong in strijd met het merkrecht van de
merkhouder zijn gefabriceerd.

DROITS INTELLECTUELS

Droit des marques — Interprétation article 5 paragraphes
1 et 3 directive n° 89/104/EEC — Régime du transit
externe — Droit pour le titulaire d’une marque
d’interdire le transit — Fabrication illégale

Sous I’article 5 paragraphes 1 et 3 de la directive n® 89/104,
le titulaire d 'une marque ne peut interdire le transit dans un
Etat membre dans lequel cette marque est protégée de pro-
duits revétus de la marque et placés sous le régime du transit
externe a destination d’un autre Etat membre dans lequel
une telle protection n’existe pas que lorsqu’il apporte la
preuve du fait que ces produits font ['objet d’un acte d’un
tiers effectué pendant qu’ils sont placés sous le régime du
transit externe et qui implique nécessairement leur mise
dans le commerce dans ledit Etat membre de transit. Il est a
cet égard sans pertinence que la marchandise ait été fabri-
quée dans le pays d’origine en violation d’un droit de mar-
que du titulaire.
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[.]

Hoofdgeding en prejudiciéle vragen

10. Montex vervaardigt jeansbroeken door de afzonderlijke
onderdelen inclusief de onderscheidende tekens onder
douaneverzegeling naar Polen uit te voeren, de onderdelen
op het Poolse grondgebied aan elkaar te laten naaien en de
vervaardigde broeken naar lerland terug te brengen. Diesel
beschikt op het grondgebied van deze laatste lidstaat over
geen enkele bescherming voor het teken.

11. Op 31 december 2000 heeft het Hauptzollamt Lobau —
Zollamt Zittau (hoofdkantoor der douane te Lobau —
douanekantoor Zittau) een voor Montex bestemde zending
bestaande uit 5.076 damesbroeken met de benaming DIE-
SEL tegengehouden, die een Hongaarse transportonderne-
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ming per vrachtauto van de Poolse fabriek via het Duitse
grondgebied naar haar toe moest brengen. De broeken moes-
ten in ononderbroken doorvoer van het Poolse douane-
kantoor naar het douanekantoor van Dublin worden ver-
voerd en waren tegen eventueel wegnemen tijdens de door-
voer beschermd door een verzegeling van het voertuig die
door de Poolse autoriteiten was aangebracht.

12. Montex heeft bezwaar aangetekend tegen het bevel tot
inbeslagneming van de betrokken goederen. Zij is van
mening dat de enkele doorvoer van de goederen over het
Duitse grondgebied op geen van de aan het merk verbonden
rechten inbreuk maakt.

13. Volgens Diesel vormt deze doorvoer een inbreuk op haar
merkrecht wegens het gevaar dat de goederen in de lidstaat
van doorvoer op de markt worden gebracht. Zij heeft der-
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halve gevorderd dat Montex wordt verboden om haar goede-
ren over het Duitse grondgebied door te voeren of deze door-
voer toe te staan. Zij heeft bovendien gevorderd dat Montex
wordt gelast in te stemmen met de vernietiging van de in
beslag genomen waren of — naar haar keuze — met de verwij-
dering en vernietiging van alle etiketten en andere onder-
scheidende tekens met de benaming DIESEL, en dat Montex
wordt veroordeeld tot het dragen van de kosten van de ver-
nietiging.

14. Na in eerste en in tweede instantie te zijn veroordeeld,
heeft Montex beroep in Revision ingesteld bij het Bundesge-
richtshof. Dit laatste heeft de behandeling van de zaak
geschorst en het Hof de volgende prejudici€le vragen
gesteld:

“1) Geeft het ingeschreven merk de houder het recht de
doorvoer van goederen met het teken te verbieden?

2) Zo ja: kan het verschil maken dat het teken in het land van
bestemming geen bescherming geniet?

3) Moet — in geval van een bevestigend antwoord op de eer-
ste vraag en ongeacht het antwoord op de tweede vraag — een
onderscheid worden gemaakt naargelang de voor een lidstaat
bestemde goederen afkomstig zijn uit een lidstaat, een geas-
socieerde staat of een derde staat? Is het daarbij relevant of
de goederen in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in
strijd met een aldaar bestaand recht van de merkhouder om
een onderscheidend teken te gebruiken, zijn vervaardigd?”

Beantwoording van de prejudiciéle vragen

De eerste en de tweede vraag

15. Met zijn eerste twee vragen, die tezamen moeten worden
onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te verne-
men of artikel 5 leden 1 en 3 van Richtlijn nr. 89/104 aldus
moet worden uitgelegd, dat het merk de houder het recht
geeft om te verbieden dat in een derde staat vervaardigde
goederen met daarop een teken dat gelijk is aan dat merk,
worden doorgevoerd over het grondgebied van een lidstaat
waarin dat merk bescherming geniet, wanneer de eindbe-
stemming van de goederen een lidstaat is waar zij vrij in de
handel kunnen worden gebracht omdat dat merk daar niet
een dergelijke bescherming geniet.

16. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt ten eerste dat toen de
betrokken goederen op 31 december 2000 door het Haupt-
zollamt Lobau — Zollamt Zittau werden tegengehouden, zij
onder de douanerechtelijke schorsingsregeling van het
extern douanevervoer in de zin van artikel 84 1id 1, sub a)
van het Douanewetboek werden vervoerd; ten tweede, dat
deze goederen afkomstig waren uit de Republiek Polen, een
staat die met de Europese Unie is geassocieerd krachtens de
Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidsta-
ten enerzijds en de Republiek Polen anderzijds, gesloten en
goedgekeurd namens de Gemeenschap bij besluit 93/743/
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Euratom, EGKS, EG van de Raad en de Commissie van
13 december 1993 (PB. L 348, p. 1), en ten derde dat deze
goederen zich op de datum van inbeslagneming niet in het
vrij verkeer in de Gemeenschap bevonden, aangezien de
douaneverzegeling moest worden verbroken in Ierland, de
lidstaat waar zij in het vrij verkeer moesten worden gebracht.

17. Het Hof heeft geoordeeld dat het extern douanevervoer
van niet-communautaire goederen berust op een juridische
fictie. Goederen die onder deze regeling zijn geplaatst, wor-
den immers noch aan de overeenkomstige invoerrechten
noch aan andere handelspoliticke maatregelen onderworpen,
alsof zij het communautair grondgebied niet waren binnen-
gekomen (zie arrest van 6 april 2000, C-383/98, Polo/Lau-
ren, Jurispr. p. 1-2519, punt 34).

18. Zoals de advocaat-generaal in punt 16 van zijn conclusie
opmerkt, volgt hieruit dat alles zich afspeelt alsof de goede-
ren voor het in het vrij verkeer brengen ervan, hetgeen in
Ierland moest plaatsvinden, nooit het communautair grond-
gebied waren binnengekomen.

19. Voorts heeft het Hof eveneens geoordeeld dat de door-
voer, die bestaat in het vervoer van in een lidstaat rechtmatig
vervaardigde goederen naar een derde staat over het grond-
gebied van een of meer lidstaten, geen verhandeling van de
betrokken goederen impliceert en het specifieke voorwerp
van het merkrecht dus niet kan schaden (zie, met betrekking
tot de doorvoer door Frankrijk van goederen afkomstig uit
Spanje en bestemd voor Polen, arrest van 23 oktober 2003,
C-115/02, Rioglass en Transremar, Jurispr. p.1-12705,
punt 27).

20. Het Hof heeft bovendien gepreciseerd dat de merkhouder
zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de
Gemeenschap — onder de regeling extern douanevervoer of
de regeling douane-entrepot — van oorspronkelijke merkgoe-
deren die nog niet door deze houder of met zijn toestemming
in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht (arrest van
18 oktober 2005, C-405/03, Class International, Jurispr.
p. I-8735, punt 50).

21. Op het terrein van merken vormt de plaatsing van niet-
communautaire, door een merk aangeduide goederen onder
een douanerechtelijke schorsingsregeling zoals die van het
externe douanevervoer op zich geen inbreuk op het recht van
de merkhouder om de eerste verhandeling in de Gemeen-
schap te controleren (zie in die zin arrest Class International,
reeds aangehaald, punt 47).

22. Daarentegen heeft het Hof geoordeeld dat de merkhou-
der zich wel kan verzetten tegen het te koop aanbieden of
verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de dou-
anestatus van niet-communautaire goederen hebben, wan-
neer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht
terwijl zij zijn geplaatst onder de regeling extern douanever-
voer of de regeling douane-entrepot, en dit noodzakelijker-
wijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel wor-
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den gebracht (zie in die zin arrest Class International, reeds
aangehaald, punt 61).

23. Hieruit volgt dat de houder van een merk de doorvoer
door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de
Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en
onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren
met als bestemming een andere lidstaat waarin een derge-
lijke bescherming niet bestaat, in casu lerland, slechts kan
verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren,
terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn
geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs
impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel
worden gebracht.

24. In dat opzicht kan de door Diesel verdedigde stelling niet
worden aanvaard, dat het enkele gevaar dat de goederen hun
bestemming, te weten lerland, een lidstaat waarin geen
enkele bescherming voor het merk bestaat, niet bereiken en
dat zij theoretisch in Duitsland illegaal in de handel kunnen
worden gebracht, volstaat om te concluderen dat de door-
voer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in
Duitsland.

25. Zoals de advocaat-generaal in punt 29 van zijn conclusie
tevens opmerkt, zou deze stelling immers erop neerkomen
dat elk extern douanevervoer van goederen met het teken
moet worden beschouwd als een gebruik van het merk in het
economisch verkeer in de zin van artikel 5 lid 1 van Richtlijn
nr. 89/104. Zoals in de punten 17 tot en met 22 van dit arrest
in herinnering is gebracht, vormt volgens de rechtspraak van
het Hof dergelijk extern douanevervoer echter integendeel
geen gebruik van het merk dat inbreuk kan maken op het
recht van de houder ervan om de verhandeling in de
Gemeenschap te controleren, omdat het niet impliceert dat
de betrokken goederen in de handel worden gebracht.

26. Wat de bewijslast betreft, volgt uit de punten 74 en 75
van het reeds aangehaalde arrest Class International dat in
een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de
merkhouder het bewijs moet leveren van de omstandigheden
waaronder het in artikel 5 leden 1 en 3 van Richtlijn nr. 89/
104 neergelegde verbodsrecht kan worden uitgeoefend, door
aan te tonen dat er sprake is van het in het vrije verkeer bren-
gen van de niet-communautaire, met zijn merk aangeduide
goederen in een lidstaat waarin het merk is beschermd, dan
wel van een andere handeling die noodzakelijkerwijs impli-
ceert dat zij in een dergelijke lidstaat in de handel worden
gebracht.

27. Gelet op het voorgaande, dient op de eerste en de tweede
vraag te worden geantwoord dat artikel 5 leden 1 en 3 van
Richtlijn nr. 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de hou-
der van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit
merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland,
van door het merk aangeduide en onder de regeling extern
douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een
andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet
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bestaat, in casu lerland, slechts kan verbieden wanneer een
derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de rege-
ling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling ver-
richt die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat
van doorvoer in de handel worden gebracht.

De derde vraag

28. Het eerste onderdeel van de derde vraag van de verwij-
zende rechter houdt in of het voor de beantwoording van de
eerste vraag relevant is dat het ten tijde van de feiten in het
hoofdgeding ging om waren van oorsprong uit een geasso-
cieerde staat, te weten de Republiek Polen voor haar toetre-
ding tot de Unie, en niet om waren van oorsprong uit derde
staten dan wel communautaire waren.

29. De in punt 19 van dit arrest genoemde rechtspraak betrof
goederen van oorsprong uit de Gemeenschap die over het
grondgebied van een of meer lidstaten werden doorgevoerd
naar een derde staat, maar waarvan de doorvoer niet impli-
ceerde dat zij in de Gemeenschap in de handel werden
gebracht, zodat het specifiecke voorwerp van het merk niet
kon worden aangetast.

30. De status van de Republiek Polen ten tijde van de feiten
in het hoofdgeding als geassocicerde staat hield evenwel
geenszins in dat de waren van oorsprong uit dit land als
afkomstig uit een lidstaat moesten worden beschouwd. De
hypothese van communautaire waren is in het hoofdgeding
dan ook niet aan de orde en behoeft niet te worden onder-
zocht.

31. Als niet-communautaire goederen konden de waren van
oorsprong uit Polen onder de regeling extern douanevervoer
worden geplaatst. Daarvoor is niet van belang dat deze
waren afkomstig waren uit een geassocieerde staat, zoals de
Republiek Polen was voor haar toetreding tot de Unie, en
niet uit een andere, niet-geassocieerde derde staat.

32. Hieruit volgt dat het voor de beantwoording van de eerste
vraag niet relevant is dat het ten tijde van de feiten in het
hoofdgeding ging om waren van oorsprong uit een geasso-
cieerde staat, te weten de Republiek Polen voor haar toetre-
ding tot de Unie, en niet om waren van oorsprong uit niet-
geassocieerde derde staten.

33. Wat het tweede onderdeel van de derde vraag betreft,
over de relevantie voor de beantwoording van de eerste
vraag van de rechtmatigheid dan wel onrechtmatigheid van
de vervaardiging van de betrokken goederen in Polen, stel-
len Diesel, de Duitse regering en de Commissie van de Euro-
pese Gemeenschappen dat de merkhouder zich in geval van
de vervaardiging van een waar in een derde staat in strijd met
de rechten die het merk hem in die staat verleent, kan verzet-
ten tegen elke doorvoer, waaronder het externe douane-
Vervoer.

34. Dit betoog kan niet worden aanvaard. Zoals reeds in
punt 27 van dit arrest is geoordeeld, kan de houder van een
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merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is
beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door
het merk aangeduide en onder de regeling extern douanever-
voer geplaatste waren met als bestemming een andere lid-
staat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu
Ierland, immers slechts verbieden wanneer een derde ten
aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern
douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die
noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van
doorvoer in de handel worden gebracht. De rechtmatigheid
of onrechtmatigheid van de vervaardiging van de betrokken
waren is in dat opzicht irrelevant.

35. Anders dan Diesel stelt, wordt deze uitlegging van
artikel 5 van Richtlijn nr. 89/104 niet op losse schroeven
gezet door het arrest van 7 januari 2004, Strafzaak tegen X
(C-60/02, Jurispr. p. 1-651), betreffende met name de uitleg-
ging van de artikelen 2 en 11 van Verordening nr. 3295/94.

36. In punt 54 van dat arrest herinnert het Hof eraan dat
artikel 1 van Verordening nr. 3295/94 aldus moet worden
uitgelegd, dat het van toepassing is wanneer uit een derde
staat ingevoerde goederen bij doorvoer naar een andere
derde staat op verzoek van de vennootschap die houdster is
van de beweerdelijk geschonden rechten, in een lidstaat door
de douanecautoriteiten van deze laatste lidstaat met een
beroep op de verordening voorlopig in beslag worden geno-
men (zie tevens arrest Polo/Lauren, reeds aangehaald,
punten 26 en 27).

37. In dit verband moet worden opgemerkt dat artikel 1 van
Verordening nr. 3295/94 in de eerste plaats bepaalt onder
welke voorwaarden de douaneautoriteiten optreden wanneer
goederen waarvan wordt vermoed dat zij zijn nagemaakt,
onder meer worden aangetroffen bij een controle op goede-
ren onder douanetoezicht overeenkomstig artikel 37 van het
Douanewetboek, die geplaatst zijn onder een schorsingsre-
geling overeenkomstig artikel 84 lid 1, suba) van het
Douanewetboek, of waarvoor kennisgeving van wederuit-
voer is gedaan dan wel welke overeenkomstig artikel 166
van het Douanewetboek in een vrije zone of in een vrij entre-
pot zijn geplaatst.

38. In de tweede plaats bepaalt artikel 1 van Verordening
nr. 3295/94 welke maatregelen de bevoegde douaneautori-
teiten ten aanzien van deze goederen kunnen nemen.
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39. In de derde plaats spreken de tweede en de derde over-
weging van de considerans van deze verordening, die in
punt 4 van dit arrest zijn weergegeven, uitdrukkelijk van het
in de handel brengen of het op de markt brengen van nage-
maakte goederen of zelfs van de noodzaak om het in het vrij
verkeer brengen ervan in de Gemeenschap te verbieden.

40. Hieruit volgt dat geen van de bepalingen van Verorde-
ning nr. 3295/94 een nieuw criterium invoert om na te gaan
of er sprake is van een inbreuk op het merkenrecht of om
vast te stellen of het een gebruik van het merk betreft dat kan
worden verboden omdat het inbreuk maakt op dit recht.

41. Gelet op het voorgaande, moet op de derde vraag worden
geantwoord dat het voor de beantwoording van de eerste
twee vragen in beginsel irrelevant is of de voor een lidstaat
bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassociecerde
staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van
oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar
bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.

[...]
Het Hof van Justitie (2% kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 5 leden 1 en 3 van de Eerste Richtlijn (89/104/
EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus
worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer
door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de
Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en
onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren
met als bestemming een andere lidstaat waarin een derge-
lijke bescherming niet bestaat, in casu lerland, slechts kan
verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren,
terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn
geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs
impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel
worden gebracht.

2) Het is in dat opzicht in beginsel irrelevant of de voor een
lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassoci-
eerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land
van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar
bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.
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Noot

Enkele bedenkingen bij het Montex-arrest

Alois Puts’

1. Op 9 november 2006 deed het Hof van Justitie van de
EG (“Hof”) uitspraak met betrekking tot het recht van de
merkhouder om de doorvoer te verbieden van goederen
voorzien van een identiek teken over het grondgebied van
een lidstaat waar dat teken als merk bescherming geniet. De
goederen waren in het land van oorsprong onrechtmatig van
het teken voorzien zodat met belangstelling werd uitgekeken
naar deze uitspraak in de strijd van de merkhouder tegen de
doorvoer van namaakgoederen. Ondanks de doorvoervrien-
delijke houding van het Hof laat het arrest in geen geval toe
te besluiten tot een vrijgeleide aan de doorvoer van inbreuk-
makende goederen. De feiten die aan de basis liggen van het
geschil zijn bijzonder specifiek en enkel beoordeeld vanuit
het merkenrecht, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkhe-
den voor de merkhouder om op te treden op basis van de
Verordening nr. 1383/20032 en de strafrechtelijke beteuge-
ling van namaakgoederen.

2. Vooraleer in te gaan op de visie van het Hof en de
draagwijdte van het arrest, lijkt het nuttig de feiten samen te
vatten en de prejudiciéle vragen weer te geven. Tot slot wor-
den nog een aantal kritische kanttekeningen geformuleerd.

3. Diesel SpA (“Diesel”) is titularis van het merk “DIE-
SEL”, geregistreerd onder meer voor kleding, in Duitsland
en Polen. Op 31 december 2000 hield de Duitse douane een
lading damesbroeken met de benaming DIESEL tegen, die
door een Hongaarse transporteur in ononderbroken doorvoer
vanuit het Poolse douanekantoor Legnica naar het Ierse dou-
anekantoor Dublin moest worden vervoerd. Het voertuig
was verzegeld door de Poolse douane zodat in principe de
goederen niet konden worden weggenomen tijdens de door-
voer. De damesbroeken waren bestemd voor de Ierse ven-
nootschap Montex Holdings Ltd. (“Montex™), die in Ierland
gerechtigd is om het teken DIESEL te gebruiken. Montex

vervaardigt broeken door de afzonderlijke onderdelen,
inclusief de onderscheidende tekens, onder douaneverzege-
ling naar Polen uit te voeren, de onderdelen op het Poolse
grondgebied aan elkaar te laten naaien en de vervaardigde
broeken naar Ierland terug te brengen.

Montex had bezwaar aangetekend tegen het bevel tot inbe-
slagname van deze goederen. Zij was van mening dat de
enkele doorvoer van de goederen over het Duitse grondge-
bied geen inbreuk uitmaakte op de merkrechten van Diesel.
Diesel vorderde op grond van de Duitse merkenwet dat
Montex zou worden verboden haar goederen over het Duitse
grondgebied door te voeren of de doorvoer ervan toe te staan
en zou worden gelast in te stemmen met de vernietiging, op
haar kosten, van de in beslag genomen goederen of met de
verwijdering en de vernietiging van alle etiketten en andere
onderscheidende tekens met de benaming DIESEL.

4. Nain eerste en in tweede instantie te zijn veroordeeld,
heeft Montex beroep ingesteld bij het Bundesgerichtshof,
dic aan het Hof de volgende prejudiciéle vragen heeft
gesteld:

—  geeft het ingeschreven merk de houder het recht de
doorvoer van goederen met het teken te verbieden?

—  zo ja: kan het verschil maken dat het teken in het land
van bestemming geen bescherming geniet?

—  moet —in geval van een bevestigend antwoord op de
eerste vraag en ongeacht het antwoord op de tweede
vraag — een onderscheid worden gemaakt naargelang
de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn
uit een lidstaat, een geassocieerde staat of een derde
staat? Is het daarbij relevant of de goederen in het land
van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een
aldaar bestaand recht van de merkhouder om een
onderscheidend teken te gebruiken, zijn vervaardigd?

1. VISIE VAN HET HOF

5.  Vermoedelijk ingegeven door de overwegingen in de
verwijzingsbeslissing van het Bundesgerichtshof, was het
Hof van oordeel dat de prejudici€le vragen enkel betrekking

I Advocaat-vennoot DLA Piper UK LLP — Brussel.

hadden op de uitlegging van de artikelen 5 leden 1 en 3 van
de Richtlijn nr. 89/104°. In de vraagstelling werden deze arti-
kelen door de verwijzingsrechter niet vermeld.

Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt

vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld

dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten.

3 Richtlijn nr. 89/104/EEG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
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6. Het Hof stelt vast dat de doorvoer van de goederen
plaats heeft onder de regeling extern douanevervoer en kop-
pelt daarbij terug naar twee arresten die zij had gewezen in
verband met een dergelijke regeling. In Polo/Lauren* had het
Hof geoordeeld dat extern douanevervoer berust op een juri-
dische fictie, alsof de goederen het communautair douane-
gebied niet zijn binnengekomen. In Class International®
voegde het Hof daaraan toe dat de plaatsing van niet-com-
munautaire door een merk aangeduide goederen onder
extern douanevervoer op zich geen inbreuk uitmaakt op het
recht van de merkhouder om de verhandeling in de Gemeen-
schap te controleren omdat het niet impliceert dat de betrok-
ken goederen in de handel worden gebracht, waardoor het
specifieke voorwerp van het merkenrecht niet wordt
geschonden. De merkhouder kan zich wel verzetten tegen
het te koop aanbieden of verkopen van oorspronkelijke
merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire
goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aan-
geboden en/of verkocht, terwijl zij zijn geplaatst onder de
regeling extern douanevervoer, en dit noodzakelijkerwijs
impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden
gebracht. Verder verwees het Hof naar het arrest Rioglass en
Transremar®, waarin het had beslist dat de doorvoer van in
een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen naar een
derde staat over het grondgebied van een of meer lidstaten
geen verhandeling impliceert van de betrokken goederen en
het specifieke voorwerp van het merkrecht dus niet kan scha-
den.

7. In het licht van deze rechtspraak vormt het Hof zijn
juridische visie op de feiten en besluit het dat de merkhouder
op grond van artikel 5 leden 1 en 3 van Richtlijn nr. 89/104
de doorvoer van waren voorzien van een merk door een lid-
staat, waarin dit merk is beschermd, onder de regeling extern
douanevervoer met als bestemming een andere lidstaat
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waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, slechts kan
verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren,
terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn
geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs
impliceert dat zij in de lidstaat van doorvoer in de handel
worden gebracht. Het enkele gevaar dat de goederen hun
bestemming niet bereiken en dat zij theoretisch in het land
van doorvoer illegaal in de handel kunnen worden gebracht,
volstaat niet om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet
aan de wezenlijke functies van het merk in het land van door-
voer. Het is irrelevant of de goederen atkomstig zijn uit een
geassocieerde staat, dan wel uit een derde staat, en of zij in
het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een
aldaar bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaar-
digd.

8. De merkhouder dient het bewijs te leveren van de
omstandigheden waarin hij het verbodsrecht ex artikel 5
leden 1 en 3 van de Richtlijn nr. 89/104 kan uitoefenen door
aan te tonen dat er sprake is van het in het vrij verkeer bren-
gen van de niet-communautaire, met zijn merk aangeduide
goederen in een lidstaat waarin het merk is beschermd, dan
wel van een andere handeling die noodzakelijkerwijs impli-
ceert dat zij in een dergelijke lidstaat in de handel worden
gebracht.

9.  Deze uitlegging van artikel 5 van Richtlijn nr. 89/104
wordt, aldus het Hof, niet op losse schroeven gezet door het
arrest Rolex” betreffende de uitlegging van de artikelen 2 en
11 van Verordening nr. 3295/94. Geen van de bepalingen
van Verordening nr. 3295/94 voert een nieuw criterium in
om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op het merken-
recht of om vast te stellen of het een gebruik van het merk
betreft dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op
dit (merken)recht.

2. DRAAGWIIDTE

10. Het is de eerste keer dat het Hof de gelegenheid heeft
gekregen om zich uit te spreken over de doorvoer van goe-
deren onder een regeling extern douanevervoer vanuit de
Richtlijn nr. 89/104. Het arrest Class International had
betrekking op het binnenbrengen van goederen onder derge-
lijke regeling, terwijl de arresten Polo/Lauren en Rolex de
uitlegging van de Verordening nr. 3294/95% tot voorwerp
hadden.

4 H.v.J. 6 april 2000, C-383/98, BMM Bulletin 2006, 12.

11. Het Hof heeft de prejudiciéle vraag niet in haar alge-
meenheid behandeld en dus geen uitspraak willen doen
omtrent de doorvoer van goederen onder extern douanever-
voer in het algemeen, doch enkel in het bijzondere geval
waarin de goederen in de lidstaat van bestemming op recht-
matige wijze in de handel kunnen worden gebracht omdat de
merkhouder in de lidstaat van doorvoer geen merkbescher-
ming kan inroepen in de lidstaat van bestemming. Dergelijke

S H.v.J. 18 oktober 2006, C-405/03, BMM Bulletin, 2006, 24. Zie ook P. REEsSKAMP, “Merkgebruik in het economisch verkeer, enkele kanttekeningen bij
Class en Peak”, BMM Bulletin 2006, 8; O. VRINS en O. SCHNEIDER, “Trade mark use in transit: EU-phony or cacaphony?”, Journal of Intellectual Pro-

perty Law & Practise 2005, 1, 43.
6. H.v.J. 23 oktober 2003, C-115/02, Jurispr. 1, 12705.

7 H.v.J. 7 januari 2004, C-60/02, Strafzaak tegen X, “Rolex”, Jurispr. p. 1-651.

8 Verordening van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap
alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten, PB. L 341, 8,
zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999, PB. L 27, 1.
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situatie is essentieel verschillend van de zaken Polo/Lauren
en Rolex omdat in die zaken, volgens A.G. Maduro, de
betrokken goederen zeer waarschijnlijk onrechtmatig in de
Gemeenschap in de handel zouden worden gebracht, waar-
door het Hof geoordeeld had dat de in Verordening nr. 3295/
94 voorziene interventiemaatregelen moesten worden toege-
past ook al bevonden de goederen zich onder een regeling
extern douanevervoer.

Het is in de visie van A.G. Maduro en het Hof van essentieel
belang dat de goederen in doorvoer onder externe douane-
regeling een duidelijke bestemming hadden in een lidstaat
waar zij vrij in de handel konden worden gebracht omdat de
merkhouder aldaar geen merkrechten kon laten gelden. In
dergelijk geval maakt de doorvoer van de goederen onder
een regeling extern douanevervoer in principe geen inbreuk
uit op de rechten van de merkhouder in de lidstaat van door-
Voer.

Een ruimere draagwijdte geven aan deze beslissing lijkt niet
opportuun. Het Hof heeft geen indicatie gegeven dat het
afbreuk wilde doen aan de arresten Polo/Lauren en Rolex.
Deze uitspraak dient dan ook eerder gezien te worden als een
fine tuning van deze arresten naar de bijzondere situatie waar
de goederen bestemd zijn voor een lidstaat waar zij vrij in de
handel kunnen worden gebracht.

12. De situatie, zoals deze zich heeft voorgedaan in Mon-
tex, is maar mogelijk wanneer de merkhouder geen bescher-
ming geniet in het ganse territorium van de Europese Unie.

13. Wanneer de merkhouder over een Gemeenschapsmerk
beschikt, zal de doorvoer in een bepaalde lidstaat onder de
regeling externe douaneregeling naar een andere lidstaat
waar de goederen in de handel worden gebracht, een
inbreukmakend gebruik van het merk in de lidstaat van door-
voer opleveren omdat het Gemeenschapsmerk zowel
bescherming verleent in de lidstaat van doorvoer als in de
lidstaat van bestemming. De Gemeenschap dient in het
kader van het Gemeenschapsmerk als één territorium te wor-
den beschouwd, zonder dat dit in lidstaten kan worden opge-
deeld, zodanig dat de doorvoer die gepaard gaat met hande-
lingen waardoor de goederen op in de Gemeenschap in de
handel of in het vrij verkeer worden gebracht, dient als
inbreukmakende doorvoer te worden beschouwd.

14. Beschikt de merkhouder daarentegen enkel over natio-
nale merken, dan leert het Montex-arrest dat de merkhouder
zich vooralsnog tegen de doorvoer onder het externe
douanevervoer kan verzetten op grond van het merkenrecht
in welbepaalde omstandigheden. Het Hof stelt dat dit het
geval is wanneer de merkhouder bewijst dat er sprake is van
een handeling die noodzakelijkerwijze impliceert dat de
goederen in de lidstaat van doorvoer in de handel worden
gebracht. Het Hof had het begrip “in de handel brengen”
reeds gedefinieerd in het arrest Class International, maar
verduidelijkt in rechtsoverweging 26 toch dat het in het vrij
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verkeer brengen van de niet-communautaire goederen daar-
onder ook ressorteert. Het Hof laat in het midden of een der-
gelijke handeling voltrokken dient te zijn, dan wel dat het
voldoende is dat daartoe pogingen werden ondernomen. Op
basis van rechtsoverweging 60 van het arrest Class Interna-
tional, waaraan het Hof geen afbreuk lijkt te doen, kan
gesteld worden dat het maken van “aanstalten” voldoende is.
Het gebeurt dat een derde de goederen in het vrij verkeer
tracht te brengen, doch in zijn poging wordt verhinderd door
het optreden van de douane in het kader van de Verordening
nr. 1383/2003. Een poging tot inklaring voor het vrij verkeer
dient derhalve als een dergelijke handeling te worden
beschouwd.

15. De vraag is of de merkhouder ook handelingen buiten
de lidstaat van doorvoer in aanmerking kan nemen. Het
arrest is op dit punt tegenstrijdig. In rechtsoverweging 26
oordeelt het Hof dat de merkhouder het in artikel 5 leden 1
en 3 richtlijn nr. 89/104 vervatte verbodsrecht kan uitoefe-
nen door aan te tonen dat er sprake is van het in het vrij ver-
keer brengen van de niet-communautaire, met zijn merk aan-
geduide goederen in een lidstaat waarin het merk is
beschermd, dan wel van een andere handeling die noodzake-
lijkerwijze impliceert dat zij in een dergelijke lidstaat in de
handel worden gebracht, terwijl in het dispositief enkel
sprake is van het in de handel brengen in het land van door-
voer. De conclusies van advocaat-generaal Maduro zijn
evenzeer tegenstrijdig, maar ook hij overwoog dat een
inbreuk op de merkrechten in de staat van doorvoer kan wor-
den vastgesteld wanneer er aanwijzingen zijn op grond
waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat de
goederen met het teken DIESEL niet uitsluitend in Ierland in
de handel zullen worden gebracht, maar tevens in andere sta-
ten waar het merk wel bescherming geniet, waaronder de
staat van doorvoer.

Gezien het Hof heeft verder gebouwd op het arrest Class
International, is het verdedigbaar te concluderen dat het Hof
ook het in de handel of in het vrij verkeer brengen van de
goederen in andere lidstaten, waar de merkhouder zijn mer-
krechten kan laten gelden, binnen het verbodsrecht van de
merkhouder heeft willen brengen. Er is geen reden waarom
de merkhouder tegen de invoer of het in voorraad houden
van de goederen onder een schorsingsregeling zou kunnen
optreden wanneer hij het bewijs kan bijbrengen van een in de
handel/verkeer brengen in de Gemeenschap, terwijl hij dit
niet zou kunnen bij de doorvoer van de goederen onder een
schorsingsregeling naar een lidstaat waar zij in de handel/
verkeer zullen worden gebracht en de merkhouder in die lid-
staat eveneens merkbescherming heeft.

16. Het Hof preciseert dat voor de uitoefening van het ver-
bodsrecht onder artikel 5 leden 1 en 3 van Richtlijn nr. 89/
104 de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van de vervaar-
diging van de betrokken waren irrelevant is. Deze uitlegging
wordt niet op losse schroeven gezet door de uitlegging van
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de Verordening nr. 3295/94. Deze verordening heeft volgens
het Hof geen nieuw criterium in het merkenrecht ingevoerd
om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op het merken-
recht of om het gebruik van een merk gaat dat kan worden
verboden omdat het inbreuk maakt op het merkenrecht.

17. Sommige auteurs’ zien in deze laatste overweging dat
het Hof daarmee een uitspraak zou hebben gedaan over de
wettelijke fictie in de Verordening nr. 3295/94. Deze fictie
ligt vervat in artikel 6 lid 2, b) van de Verordening nr. 2395/
94 en stelt dat voor de behandeling van dergelijke goederen,
in afwezigheid van communautaire voorschriften ter zake,
dezelfde maatstaven dienen te worden gehanteerd, als die
welke worden gebruikt om vast te stellen dat goederen die in
de betrokken lidstaat worden vervaardigd, op de rechten van
de houder inbreuk maken!®.

In de Nederlandse vertaling van het arrest werd in rechts-
overweging 40 de term “merkenrecht” vervangen door “dit
recht”. De term “dit recht” slaat op het merkenrecht en niet
op “een recht”. Het onderscheid is belangrijk omdat het Hof
daarmee enkel te kennen heeft gegeven dat de bepalingen
van de Verordening nr. 3295/94 geen nieuw criterium heb-
ben ingevoerd om te oordelen of er inbreuk is onder het mer-
kenrecht. Het Hof heeft zich niet uitgesproken over de crite-
ria die de verordening bepaalt om te oordelen of er sprake is
van goederen waarvan wordt vermoed dat zij zijn nagemaakt
of door piraterij zijn verkregen in de zin van artikel 1 1id 1,
a) van Verordening nr. 3295/94. Het Hof was ook niet
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genoodzaakt om over de uitlegging van de Verordening nr.
3295/94 uitspraak te doen omdat het de prejudiciéle vragen
had beperkt tot een uitlegging van artikel 5 leden 1 en 3 van
de Richtlijn nr. 89/104.

Uit het arrest kan dus geenszins de conclusie worden getrok-
ken dat de rechtspraak van de met betrekking tot artikel 6 lid
2 aanhef en onder b) van de Verordening nr. 3294/95 en
thans met betrekking tot artikel 10 in combinatie met over-
weging 8 van Verordening nr. 1383/2003 zou achterhaald
zijn. De Hoge Raad besliste dat uit dit artikel volgt dat de
goederen die in Nederland in een situatie als bedoeld in arti-
kel 1 lid 1 onder a) verkeren bij de beoordeling van de
inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden aange-
merkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd''. De
Rechtbank te ’s-Gravenhage achtte de fictie ook toepasselijk
onder de Verordening nr. 1383/2003!2 op basis van artikel 10
in combinatie met overweging 8.

18. De herkwalificatie door het Hof van de eerste prejudi-
ci€le vraag heeft een belangrijke weerslag gehad op het ant-
woord. Indien het Hof die vraag had onderzocht vanuit de
Verordening nr. 3294/95 had zij op basis van artikel 6 lid 2,
sub b) tot de conclusie dienen te komen dat de houder van
het ingeschreven merk via de Verordening nr. 3294/95 de
doorvoer van de goederen had kunnen verbieden. Deze
rechtsgrond blijkt niet te zijn opgeworpen, noch voor de ver-
wijzingsrechter, noch voor het Hof. Hierover is dus zeker het
laatste woord nog niet gezegd.

3. KRITISCHE KANTTEKENING

19. Bij het arrest passen toch ook twee kritische kantteke-
ningen.

20. Bij de beantwoording van de prejudiciéle vragen werd
geen toetsing uitgevoerd met de bepalingen van het Verdrag
van Parijs, maar heeft het Hof zijn redenering verder
gebouwd op een aantal eerdere arresten, waaronder Rioglass
en Transremar, waar al evenmin de conformiteit met het
Verdrag van Parijs werd onderzocht.

In het arrest Ansul herinnerde het Hof eraan dat in de
twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn nr.
89/104 wordt verklaard dat alle lidstaten van de Gemeen-
schap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescher-

ming van de industriéle eigendom en dat de bepalingen van
de Richtlijn volledig moeten stroken met die van het
genoemd verdrag!?. In de zaak Marca Mode wees advocaat-
generaal Jacobs ook op deze verplichting'4.

Artikel 9 lid 1 van het Verdrag van Parijs bepaalt dat elke
waar, die onrechtmatig van een fabrieks- of handelsmerk of
van een handelsnaam is voorzien, in beslag zal worden geno-
men bij de invoer in die landen der Unie waar dat merk of die
handelsnaam recht hebben op wettelijke bescherming. Arti-
kel 9 lid 4 voegt daaraan toe dat de autoriteiten niet zullen
gehouden zijn tot inbeslagneming over te gaan in geval van
doorvoer.

G. VAN DER WAL en F. VAN SCHALK, Zet het arrest Montex/Diesel de deur open voor ongebreidelde transitohandel van nagemaakte merkgoederen? of

toch niet..., www.boek9.nl; I. BUELENS, “Originele goederen in transit: geen merkinbreuk™, (noot onder H.v.J. 18 oktober 2005, C-405/03), T.B.H.

2006, afl. 6, 627.

ten, 2004, 85.
- Hoge Raad der Nederlanden 19 maart 2004, C02/110 HR.

www.boek9.nl.

13 H.v.J. 11 maart 2003, C-40/01, r.0. 32.
4 Conclusies A.G. Jacobs, 27 januari 2000, C-425/98, punt 36.

LARCIER

C. DE MEYER en P. VAN DEN BROUCKE, “De douaneverordening 1383/2003 en het douanebeslag”, in Beteugeling van inbreuken op intellectuele rech-

Rb. ’s-Gravenhage 13 juli 2005, inzake Philips/Furness Logistics, aangehaald in F. EUSVOGELS, Some remarks on Montex Holdings Ltd./Diesel SpA,

T.B.H. 2007/7 — SEPTEMBER 2007 667



JURISPRUDENCE

Uit artikel 9 van het Verdrag van Parijs lijkt dus voort te
vloeien dat de lidstaten de doorvoer van goederen die
onrechtmatig van een merk zijn voorzien, in beslag mogen
nemen. Zij zijn daartoe niet verplicht, maar hebben wel de
mogelijkheid, zodat vraagtekens kunnen geplaatst worden
bij de analyse van het Hof in Rioglass en Transremar, die als
basis heeft gediend voor de uitspraak in de Montex-zaak en
bijgevolg bij de Montex-uitspraak zelf.

21. Het Hof heeft in algemene bewoordingen gesteld dat
het al dan niet onrechtmatig karakter van de goederen irrele-
vant is voor de beoordeling van de rechten van de merkhou-
der bij doorvoer in de lidstaat van doorvoer. Het Hof heeft
daarmee in de uitlegging van artikel 5 leden 1 en 3 van de
Richtlijn nr. 89/104 geen onderscheid willen maken tussen
de doorvoer van authentieke goederen en namaakgoederen.
Welk rechtmatig belang kan de houder van namaakgoederen
laten gelden om de doorvoer van dergelijke goederen te
rechtvaardigen, tegenover het rechtmatig belang van de
merkhouder om te kunnen optreden tegen namaak? De
namaker parasiteert en bedriegt de consument nopens de
oorsprong van de goederen. Hij wil doen geloven dat de goe-
deren van de merkhouder afkomstig zijn. De herkomstgaran-
tie is een essentiéle functie van het merk. Het moet met name
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de consument of de uiteindelijke verbruiker de identiteit van
oorsprong waarborgen. Het aan de merkhouder toegekende
recht om op te komen tegen ieder gebruik dat aan de her-
komstgarantie afbreuk zou kunnen doen, behoort tot het spe-
cifiek voorwerp van het merkrecht, zoals ook A.G. Maduro
stelt in overweging 23 van zijn conclusie. Deze essentiéle
functie van het merk moet niet slechts kunnen worden uitge-
oefend, zoals het Hof en de A.G. stelt, wanneer het bewijs
wordt geleverd dat dergelijke goederen in de handel zullen
worden gebracht. Deze essenti€le functie had de merkhouder
integendeel moeten toelaten preventief op te treden, ten
einde te voorkomen dat dergelijke goederen op de markt
kunnen komen. Voor de transito van namaakgoederen
bestaat er geen rechtmatig belang. Het vrij goederenverkeer
dient daar op te houden waar ook het rechtmatig belang voor
een dergelijk verkeer ophoudt. Het Hof had een onderscheid
kunnen maken tussen de doorvoer van namaakgoederen en
de doorvoer van authenticke goederen, waarvoor de her-
komstgarantie niet in het gedrang komt. Dit lijkt een gemiste
kans in de ondersteuning van de merkhouder vanuit het mer-
kenrecht ter bescherming van de consument tegen namaak.
De nieuwe wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing
van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten
kan evenwel enig soclaas bieden.
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