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Bescherming van geografische aanduidingen: de gevolgen van het Chiemsee-arrest en andere juridische aspecten.

1
Inleiding

In mei 1999 heeft het Hof van Justitie het Chiemsee-arrest gewezen, dat belangrijke consequenties zal hebben voor de mogelijkheden van merkenrechtelijke bescherming van geografische aanduidingen.
 Recent zijn bovendien door Nederlandse rechters interessante uitspraken gedaan, onder meer over de vraag of het aanhaken bij andermans geografische aanduiding jegens die ander een onrechtmatige daad oplevert. In dit artikel zullen aan de hand van deze jurisprudentie allereerst enkele merkenrechtelijke problemen behandeld worden: in par. 2 behandel ik de vraag of geografische benamingen voldoende onderscheidend vermogen hebben om als merk te kunnen gelden. Deze vraag is actueel en van groot belang en ik zal er dan ook relatief veel aandacht aan besteden. Allereerst zal ik ingaan op de situatie vóór het Chiemsee-arrest (par. 2.1). Het Chiemsee-arrest zelf wordt in par. 2.2 besproken, waarna in par. 2.3 de (eventuele) gevolgen aan de orde komen. In par. 2.4 en par. 2.5 wordt dan nog kort ingegaan op collectieve merken en de mogelijkheden die inburgering biedt. In par. 3 komt het vraagstuk van misleidende merken aan de orde. Daarmee ligt de nadruk in dit artikel bij de merkenrechtelijke aspecten. 

Vervolgens komt de (Nederlandse) jurisprudentie op het gebied van de ongeoorloofde mededinging ter sprake in par. 4. In sommige gevallen kan het ongeoorloofd gebruik van geografische aanduidingen met behulp van het gemene recht bestreden worden. 

Daarna zal de stand van zaken met betrekking tot Verordening 2081/92/EG besproken worden in par. 5. Slechts in deze paragraaf zal ik me beperken tot benamingen van levensmiddelen en landbouwproducten. In de overige paragrafen komt ook de bescherming voor benamingen van niet-levensmiddelen aan de orde. Tot slot volgen nog enkele conclusies in par. 6, waarbij onder meer zal blijken dat ook op dit terrein de Europeesrechtelijke invloed groot is.

2
Bescherming als merk vóór en ná het Chiemsee-arrest

2.1
 Merkenrechtelijke bescherming vóór Chiemsee

Bij gebrek aan publiekrechtelijke regelgeving ter bescherming van geografische aanduidingen is in Nederland diverse malen getracht merkenrechtelijke bescherming te verkrijgen voor herkomstaanduidingen en oorsprongsbenamingen.
 Daarbij speelt uiteraard steeds de moeilijkheid dat dergelijke merken nauwelijks of geen onderscheidend vermogen hebben voor waren of diensten van een bepaalde onderneming, zodat zij het publiek nauwelijks of niet in staat kunnen stellen de producten van de merkhouder te onderscheiden van die van anderen.
 In het geval van een depot van een merk zonder enig onderscheidend vermogen kon (en kan nog steeds) de nietigheid ervan worden ingeroepen (art. 14 A lid 1 sub a BMW). 

De jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof (BenGH) gaf in het algemeen blijk van een ruime opvatting jegens merken met een geografisch element. Slechts uitsluitend beschrijvende tekens werden ongeschikt als merk geacht wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Verwijzende tekens daarentegen konden volgens het Hof wel fungeren als merk.
 Toegepast op geografische aanduidingen, komt deze leer erop neer dat deze tekens slechts dan niet als merk beschermd konden worden, als zij door het publiek uitsluitend werden opgevat als de aanduiding van de plaats waar het product vandaan kwam. De (weinige) jurisprudentie uit de zeventiger en tachtiger jaren bevestigt deze liberale houding van het Hof: LEERDAMMER, MAASLANDER en andere -LANDER-merken voor kaas en DELFTSE SLAOLIE werden als merk geaccepteerd.
 Ook GENNEPS WEEKBLAD als merk voor kranten leverde geen grote problemen op.
 Het merk EUROPEAN (met beeldmerk), voor een weekblad met Europese berichtgeving, had eveneens voldoende onderscheidend vermogen.
 Slechts SIROP DE LIEGE voor siroop uit Luik kon niet door de beugel.
 In de literatuur werd geconstateerd dat bescherming van een geografische aanduiding als merk mogelijk is als de aanduiding op ongebruikelijke wijze is vorm gegeven (SLEUTELSTAD voor Leiden), als de producent de plaats gemonopoliseerd heeft en dus de enige is die het product in die plaats maakt (GROLSCH, DELFTSE SLAOLIE), of als er sprake is van een fantasienaam (NOORDPOOL voor kleding).
 Als meer actuele voorbeelden van ‘ongebruikelijk vormgegeven’ namen zouden ZEEUWS MEISJE voor margarine en OLD AMSTERDAM voor kaas genoemd kunnen worden.
 

In 1996 trad, zoals bekend, het Protocol in werking dat de BMW in overeenstemming moest brengen met de EG-merkenrichtlijn.
 In theorie zou het Protocol voor de Benelux geen veranderingen met zich mee hoeven brengen voor de mogelijkheid merken met een geografisch element te deponeren en te handhaven. Art. 14 A lid 1 sub a BMW bleef dan ook ongewijzigd. Wel werd - overigens los van de EG-merkenrichtlijn - een weigeringsbevoegdheid van het Benelux Merkenbureau (BMB) opgenomen in art. 6 bis BMW. Eén van de weigeringsgronden is gebrek aan onderscheidend vermogen, waarbij verwezen wordt naar art. 6 quinquies B (onder 2) Verdrag van Parijs. Desalniettemin lijkt er sinds 1996 sprake van een omslag, waardoor geografische aanduidingen minder gemakkelijk merkenrechtelijke bescherming kunnen verkrijgen.
 Daarbij speelt in de eerste plaats een rol dat in de EG-merkenrichtlijn een meer dwingende formulering is opgenomen in art. 3 lid 1 sub c: merken die uitsluitend bestaan uit benamingen die kunnen dienen tot (onder meer) herkomstaanduiding, worden niet ingeschreven dan wel later nietig verklaard.
 Hoewel dit artikellid (nog) niet tot wijzigingen in de BMW heeft geleid, is de precieze tekst wel relevant. Over het onderscheidend vermogen van merken met een geografische achtergrond heeft het Hof van Justitie bovendien een belangrijk arrest gewezen: het Chiemsee-arrest van 4 mei 1999, waarmee de mogelijkheden geografische aanduidingen als merk te deponeren, aanzienlijk lijken te worden beperkt.
 

2.2 Het Chiemsee-arrest van het Hof van Justitie

De Chiemsee is een groot meer in Beieren. Windsurfing Chiemsee verkoopt sportkleding e.d. onder diverse CHIEMSEE-beeldmerken. In een Duitse inbreukprocedure kwam de vraag naar het onderscheidend vermogen van deze merken aan de orde. 

Het Hof van Justitie laat weinig ruimte toe om tekens die uit geografische aanduidingen bestaan als merk te deponeren. Vooral ten aanzien van tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van waren, bestaat een algemeen belang bij vrijhouding, in het Duits de zgn. “Freihaltebedürfnis” (r.o. 26). Art. 3 lid 1 sub c EG-merkenrichtlijn verbiedt niet alleen de inschrijving van geografische benamingen wanneer zij plaatsen aanduiden welke in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorieën van waren in verband worden gebracht. Zij verbiedt ook de inschrijvingen van geografische benamingen die in de toekomst door de betrokken ondernemingen als aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren kunnen worden gebruikt, aldus het Hof in r.o. 29-31. Het is dus mogelijk dat op grond van art. 3 lid 1 sub c de benaming CHIEMSEE voor sportkleding een herkomstaanduiding is en geen merk kan zijn. De ‘bevoegde’ autoriteit (rechter of merkenbureau) zal dit moeten uitmaken. Daarbij is overigens niet relevant dat het gaat om kleding, waarvan de eigenschappen immers niet aan de omgeving ontleend zijn. Er bestaat ook een algemeen belang aan vrijhouding om de voorkeur van consumenten anderszins te beïnvloeden, bij voorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde (r.o.26). Het doet evenmin ter zake dat de productie van de kleding niet aan het meer heeft plaats gevonden. Het verband tussen de waren en de geografische plaats kan ook op andere aanknopingspunten berusten, “bij voorbeeld het feit dat de waar in de betrokken geografische plaats bedacht en ontworpen is” (r.o. 36). 

Het komt er dus op neer dat een geografische benaming volgens het Hof niet als merk kan dienen als de benaming door het publiek als herkomstaanduiding wordt of kán worden opgevat. Geconcludeerd kan worden dat het Hof strenge eisen stelt aan het onderscheidend vermogen van merken die uit een geografische benaming bestaan.
 

2.3 
Merkenrechtelijke bescherming na Chiemsee

Het is de vraag of het Chiemsee-arrest voor de Benelux de omslag die in 1996 is ingezet zal versterken. Met name kan men zich afvragen of de ruimhartige, liberale houding (of zoals de A.-G. in de Chiemsee-zaak het noemt, de ‘flexibele stroming’) jegens geografische aanduidingen verlaten zal worden ten gunste van de strikte houding zoals Engeland en Duitsland die kennen.
 Dit zou betekenen dat het moeilijker zal worden geografische benamingen of benamingen met een geografische component als merk geregistreerd te krijgen. 

Heeft het Chiemsee-arrest al invloed (gehad) op het toetsingsbeleid van het BMB of het OHIM? Het BMB heeft in 1996, bij de introductie van zijn weigeringsbevoegdheid, de opdracht meegekregen én de belofte uitgesproken slechts “evident ontoelaatbare” depots te weigeren.
 Op het gebied van geografische aanduidingen noemt het in zijn ‘richtlijnen’ als voorbeelden van woordmerken die zeker geweigerd zullen worden HAM UIT LUXEMBURG en HONING UIT TEXEL. Later is nog ANTWERPS BIER genoemd.
 In het afgelopen jaar is een aantal merken waarin een geografische aanduiding besloten ligt, geweigerd. Zo werd ALKMAARDER voor waren in klasse 5 en 29 geweigerd, evenals GENEVE voor waren in klasse 14.
 Dit lijkt wellicht een strenge beoordeling maar is in het licht van het Chiemsee-arrest zeer wel te begrijpen. Het is niet ondenkbaar dat ALKMAARDER ooit zal dienen als herkomstaanduiding (of zelfs als oorsprongsbenaming) voor kaas. GENEVE, Zwitserland, kan een herkomstbenaming zijn voor uurwerken of edelmetalen.
 

De merken NEW YORK voor planten en ARIZONA voor voedingssupplementen zijn wel ingeschreven door het BMB. De redenering daarbij zal zijn geweest dat het fantasiebenamingen betreft. Deze redenering kan ik wel volgen. Niemand zal verwachten dat de planten en de voedingssupplementen uit de VS afkomstig zijn. Enigszins afwijkend acht ik dat het merk FLORIDA voor tabak werd ingeschreven: tabak kan immers eventueel uit dat deel van de VS komen. 

Ook het OHIM in Alicante heeft het recht tekens als Gemeenschapsmerk te weigeren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 7 lid 1 sub b EG-merkenverordening).
 Inmiddels is enige jurisprudentie verschenen. BRITISH KAKI is in 1998 als merk gedeponeerd voor kleding.
 SWEDISH FORMULA werd in eerste instantie geweigerd voor cosmetica e.d. uit Zweden, maar deze weigering werd in 1998 vernietigd.
 Na het Chiemsee-arrest heeft de Kamer van Beroep nog een aantal keren moeten oordelen over merken met een geografisch element. BOUQUET DE PROVENCE voor waren in klasse 3 (parfum, zeep, shampoo e.d.) werd door de Kamer van Beroep afgewezen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. De Engelstalige of Franstalige consument zal bij het teken denken aan een geur (“bouquet”) uit de Zuid-Franse regio.
 In maart 2000 werd ook de weigering van ARCADIA als Gemeenschapsmerk voor wijn door de Kamer van Beroep bevestigd.
 De aanvrager was een Engelse firma, die met ARCADIA wilde verwijzen naar een mythisch droomland. Arcadia is echter ook een Griekse regio waar wijn geproduceerd wordt. De Kamer van Beroep bevestigt, onder verwijzing naar het Chiemsee-arrest, dat ARCADIA onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Hieraan deed niet af dat de Engelse consumenten bij ARCADIA wellicht denken aan een idyllisch land, nu het Gemeenschapsmerk de gehele Gemeenschap betreft. Als de merkaanvraag verwijst naar een regio in een lidstaat (Griekenland), moet specifiek gekeken worden naar het perspectief van de Griekse consument. De Engelse wijnhandelaar had nog aangeboden het merkgebruik te beperken tot Italiaanse wijnen. Dit werd echter niet toegestaan omdat in dat geval het merk misleidend zou zijn. 

Het is misschien te vroeg definitieve conclusies te trekken over het registratiebeleid sinds het Chiemsee-arrest. Het lijkt er wel op dat de bureaus neigen naar strengere beoordeling.

Na het Chiemsee-arrest is nog niet veel jurisprudentie gewezen in de Benelux over de mogelijkheid geografische aanduidingen als merk te registreren (of merkdepots te vernietigen). Van vóór het Chiemsee-arrest maar ná 1996 dateert een tweetal arresten van de Hoge Raad uit 1997 en 1999 over het merk ROUTE 66. Route 66 is een geografische aanduiding voor een beroemde autoweg in de VS. De merkhouder en een aantal licentienemers gebruikten het merk voor diverse producten en diensten (zoals lederwaren en horecadiensten). Men zou kunnen spreken van een fantasiebenaming: niemand zal verwachten dat de lederwaren langs de snelweg worden gemaakt. In één van de vele zaken die de merkhouder tegen inbreukmakers aanspande, deed de gedaagde een beroep op het feit dat ROUTE 66 tot het publieke domein zou behoren.
 Dit verweer werd verworpen. In een andere zaak verzette de merkhouder zich tegen een ander die het teken Route 66 gebruikte bij de organisatie van reizen naar de beroemde Highway.
 Hier komt de geografische verwijzing die in het merk besloten ligt om de hoek kijken. Het Haagse Hof heeft, aldus de Hoge Raad, terecht tot uitgangspunt genomen dat, indien een merk ten aanzien van de waren waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft, maar ten aanzien van andere, aan die van de merkhouder soortgelijke waren of diensten louter beschrijvend is, de merkhouder het recht heeft zich er tegen te verzetten dat die ander het merk op zodanige wijze bezigt dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het merk wordt gebruikt ter onderscheiding van zijn waren of diensten. De reisorganisatie mocht de aanduiding Route 66 wel (blijven) gebruiken bij de aankondiging van reizen, maar niet als merk. Deze regel, die tot voor kort uit de jurisprudentie werd afgeleid (Polyglot-arrest), is overigens sinds 1996 in art. 13 A lid 6 BMW te vinden.
 

Eveneens van vóór Chiemsee, maar ná 1996, is het arrest van Hof Den Haag inzake BEEMSTERKAAS.
 Zo al aan de woordmerken BEEMSTER en BEEMSTERKAAS enig onderscheidend vermogen kan worden toegekend, zijn dit door hun beschrijvende karakter van huis uit merken met een zwak onderscheidend vermogen, aldus het Hof in 1998. 

Over het merk TEXACO werd door het Hof van Beroep in Brussel opgemerkt dat dit een groot onderscheidend vermogen heeft, ook al wijst het eerste gedeelte naar de plaats van herkomst van de olie (Texas).
 

Er is ook lagere rechtspraak. De President van de Rechtbank Amsterdam achtte het in 1999 niet ondenkbaar dat BEURSPLEIN 5 als merkdepot nietig verklaard zou worden wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.
 Uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt dat in april 1999 het merk HET HAAGSCHE SCHOUW is gedeponeerd als woordmerk voor een horecaonderneming.
 Het merk bleek niet sterk: de provincie Zuid-Holland maakt volgens de president geen inbreuk op dit merk door haar overstapplaats “Transferium ‘t Schouw A 44” te noemen, mede “gezien de omstandigheid dat de buurt waar het Hotel en het transferium zijn gelegen vanouds bekend staat onder de naam ‘Haagsche Schouw’“. Het lijkt mij overigens niet ondenkbaar dat het merk van het Hotel in het licht van het Chiemsee-arrest tegenwoordig geweigerd zou worden door het BMB. Voor het overige acht ik het te vroeg om van een omslag in de jurisprudentie te kunnen spreken.

2.4
Collectieve merken

Een bijzondere categorie merken wordt gevormd door de zgn. collectieve merken, die ertoe dienen gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren van verschillende ondernemingen. Volgens de derde volzin van art. 19 BMW zijn ook tekens die in het economisch verkeer dienen tot aanduiding van de geografische herkomst geschikt als collectief merk. Deze volzin is aan art. 19 BMW toegevoegd ter uitvoering van art. 15 lid 2 EG-merkenrichtlijn (zie ook art. 64 EG-verordening).
 Men zou kunnen verdedigen dat in dat geval minder strenge eisen aan het onderscheidend vermogen moeten worden gesteld. Uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag over het merk DE ECHTE BAKKER voor warme bakkers valt af te leiden dat in het algemeen niet al te hoge eisen aan het onderscheidend vermogen worden gesteld.
 Hoewel collectieve merken bij uitstek geschikt lijken geografische benamingen te beschermen, zijn er niet veel depots bekend. Wel is recent een landelijk collectief keurmerk voor streekproducten gedeponeerd (ERKEND STREEK PRODUCT), onder toezicht van de Stichting Streekeigen Producten Nederland. Er is geen jurisprudentie gepubliceerd over geografische collectieve merken.

2.5 Inburgering

Een oplossing voor de strenge onderscheidingstoets van individuele merken met een geografisch element waardoor aan deze tekens merkenrechtelijke bescherming wordt onthouden, kan wellicht gevonden worden in het begrip inburgering. In de Benelux is inburgering weliswaar bekend uit de jurisprudentie, in de BMW zelf is er (nog) niets over te vinden.
 Art. 3 lid 3 van de EG-merkenrichtlijn bepaalt dat een merk niet wordt geweigerd of nietig verklaard “indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, voor de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen”. Door deze bepaling wordt de regel dat tekens zonder onderscheidend vermogen niet als merk kunnen worden ingeschreven aanzienlijk afgezwakt. Aldus ook het Hof van Justitie in het Chiemsee-arrest: “Bijgevolg kan een geografische benaming als merk worden ingeschreven, indien zij na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden”. In een dergelijk geval heeft de geografische benaming een nieuwe betekenis gekregen, die haar inschrijving als merk rechtvaardigt (r.o. 47). Deze opmerkingen van het Hof over inburgering van geografische benamingen worden in het algemeen ruim uitgelegd en ook toegepast op andere gevallen van inburgering, waarbij het niet om geografische aanduidingen gaat.
 Ook de oudere Nederlandse jurisprudentie kent overigens voorbeelden van inburgering van geografische aanduidingen (o.a. DELFTSE SLAOLIE). 

Bij inburgering speelt nog wel een aantal problemen. In de eerste plaats is de vraag wáár de inburgering plaats moet hebben gevonden relevant. Het BMB eist in het algemeen inburgering in de gehele Benelux, maar lijkt een uitzondering te maken voor geografische aanduidingen. Indien het teken zelf een geografische beperking bevat, kan inburgering van dat teken in het omschreven gebied al voldoende zijn.
 Voor Gemeenschapsmerken ligt het weer enigszins anders (art. 7 lid 3 EG-merkenverordening). In het algemeen is inburgering in de hele Gemeenschap vereist. Hiervan is geen sprake als inburgering in een ‘wezenlijk’ deel (waar onderscheidend vermogen ontbrak) niet is vastgesteld.

 
Een ander probleem is het tijdstip waarop de inburgering plaats moet hebben gehad. Volgens de EG-merkenrichtlijn moet de inburgering in het algemeen plaats vinden vóór de depotaanvraag (art. 3 lid 3). De lidstaten kunnen bepalen dat inburgering ook plaats vindt, wanneer het onderscheidend vermogen is verkregen ná de aanvrage om inschrijving of ná de inschrijving. In de Benelux Merkenwet zijn - zoals reeds opgemerkt - geen bepalingen opgenomen over inburgering, dus ook niet op dit punt. Onlangs heeft het BenGH een arrest gewezen waaruit blijkt dat dit tot gevolg heeft dat de rechter bij een procedure op grond van art. 6 ter BMW uitsluitend rekening mag houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvrage om inschrijving.
 Het vereiste van inburgering vóór de depotaanvraag kan uiteraard problemen opleveren. Een schrijnend voorbeeld uit de buitenlandse jurisprudentie is het geval van TABASCO, oorspronkelijk een geografische aanduiding (een staat in Mexico), inmiddels een (bekend) merk voor een scherpe saus. In Oostenrijk werd geoordeeld dat het geen geldig merk betrof, onder meer omdat het vóór depot (in 1968) nog niet ingeburgerd was.
 Dergelijke problemen zouden ook kunnen ontstaan met betrekking tot merken die vóór het Protocol van 1996 zijn gedeponeerd, terwijl ze op het moment van depot geen onderscheidend vermogen hadden. Ook als deze merken inmiddels al lang ingeburgerd zijn, kan daar naar de letter van de wet (BMW) geen rekening mee gehouden worden.

3
Misleidende merken

Een geheel ander probleem doet zich voor met betrekking tot merken die ten onrechte naar een geografische achtergrond verwijzen. De inschrijving van dergelijke merken kan wegens misleiding geweigerd worden of het recht op zulke merken kan (later) vernietigd worden dan wel vervallen verklaard worden (art. 6 bis lid 1, art. 14 A lid 1 en art. 14 C BMW). Deze artikelen kunnen ten gunste van gebruikers van geografische aanduidingen ingeroepen worden. Daarbij doet niet ter zake of deze gebruikers de geografische benaming al dan niet (mogen of moeten) gebruiken op grond van publiekrechtelijke regelgeving (EG-verordeningen, buitenlandse wetgeving e.d.). In de BMB-richtlijnen is aangegeven hoe het begrip misleiding zal worden geïnterpreteerd.
 Het criterium zal op strikte wijze worden toegepast voor merken waaromtrent tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds de elementen van het merk en anderzijds de bij het depot opgegeven waren en diensten waardoor het publiek misleid kan worden. De aanduiding WEESPER MOPPEN voor koekjes uit Rotterdam zou dus m.i. vanwege haar misleidende karakter (los van het feit dat het om een soortnaam gaat) niet als merk geaccepteerd worden. Het criterium is niet van toepassing wanneer de tegenstrijdigheid juist een origineel karakter heeft, zoals bij het merk WHISKEY voor bloemzaden, aldus de BMB-richtlijnen. Niemand verwacht dat de producten daadwerkelijk uit de genoemde gebieden afkomstig zijn. 

Naar aanleiding van het TRIPS-verdrag, dat specifieke bepalingen bevat over de bescherming van geografische aanduidingen (art. 22-24), is overigens sinds 1 januari 2000 een aan art. 4 BMW toegevoegde absolute weigeringsgrond van kracht.
 Deze uitbreiding werkt ten gunste van (rechtmatige gebruikte) geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën. Er wordt, aldus het nieuwe art. 4 onderdeel 7 BMW, geen recht op een merk verkregen door een depot van merken voor wijnen en spiritualiën die geografische benamingen bevatten met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze geografische oorsprong hebben. Het voorbeeld van de BMB-richtlijnen met betrekking tot “BEAUJOLAIS” uit Maastricht kan voortaan op grond van dit artikelonderdeel bestreden worden. In de volgende Champagne-zaken kon deze recente aanpassing (nog) niet baten.

Jurisprudentie

In 1994 sprak het Hof Den Bosch zich uit over het merk CHAMP DE LUX voor mousserende wijnen. De inschrijving van dit merk werd nietig verklaard omdat het gebruik tot misleiding van het publiek kon leiden.
 Enkele jaren later oordeelden de Rechtbank en het Hof Den Bosch over het merk CHAMPOMY voor appelsap met prik.
 Een beroep op strijdigheid met de openbare orde ging niet op.
 Misleidend was het merk CHAMPOMY volgens de Rechtbank wel. Tussen CHAMPOMY en CHAMPAGNE bestaat een zodanige overeenstemming dat enkel al de naam de volstrekt onjuiste indruk kan wekken dat de onder de naam CHAMPOMY verkochte drank iets van doen zou hebben met de streek Champagne, met de daar geproduceerde wijn of met wijn die op de uit die streek stammende productiewijze is bereid. De wijnproducenten verloren de zaak bij het Hof Den Bosch vanwege de bepalingen inzake het vrij verkeer van goederen in de EG: daar de champagne-producenten in Frankrijk niet optraden tegen CHAMPOMY, zou toewijzing van het verbod in Nederland een invoerbeperkend effect hebben. 

Een enigszins vergelijkbaar geval speelde zich 10 jaar geleden af in België.
 Franse wijnproducenten trachten zich te verzetten tegen het merk BOURGOGNE DE FLANDRES voor bier. De Belgische rechter achtte dit echter geen misleidend merk. De consumenten in de Benelux weten waar Vlaanderen ligt en zijn er redelijkerwijs van op de hoogte dat daar geen wijn wordt verbouwd. Zij kunnen dus niet veronderstellen wijn te kopen bij de aanschaf van BOURGOGNE DE FLANDRES. Er is geen gevaar voor verwarring omtrent de aard, samenstelling of herkomst van de waar. Het door de Belgische rechter vereiste verwarringgevaar is overigens niet in de BMW terug te vinden.

Het BenGH heeft in 1996 een uitspraak over misleidende merken gedaan met betrekking tot een geografisch dienstmerk: EUROPABANK.
 Een merk wordt misleidend geacht, aldus het BenGH, als het een onjuiste indruk wekt met betrekking tot bij het publiek relevante eigenschappen van de producten of diensten.
 Het Hof van Justitie heeft zich in 1999 uitgesproken over misleidende merken in het arrest Gorgonzola/Cambozola.
 Het Hof stelde vast dat CAMBOZOLA ‘als zodanig’ geen misleidend merk was in de zin van art. 3 lid 1 sub c EG-merkenrichtlijn (r.o. 41). Zie verder over dit arrest hierna, par. 5.

4
Oneerlijke mededinging: recente rechtspraak

In de meeste Europese landen bestaat publiekrechtelijke regelgeving ter bescherming van wijnen, kaas en andere producten (Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Portugal). In ons land is dat - afgezien van de EG-verordeningen die in alle Lidstaten rechtstreeks van toepassing zijn - niet het geval. Van oudsher wordt in ons land de bescherming van geografische aanduidingen als onderdeel van het recht inzake ongeoorloofde mededinging behandeld. Het misbruik van geografische aanduidingen wordt bestreden door dit te zien als een daad van ongeoorloofde mededinging jegens anderen die al langer en/of op betere gronden de aanduiding gebruiken.

In de toch al schaarse literatuur over ongeoorloofde mededinging is niet veel te vinden over het specifieke probleem van de bescherming van herkomstaanduidingen en oorsprongsbenamingen. De jurisprudentie over het onderwerp is deels onder ‘misleidende reclame’, deels onder het ongeoorloofde ‘aanhaken’ of zelfs ‘slaafse nabootsing’ gebracht.

Meest bekend is - nog steeds - het arrest van de Hoge Raad inzake Delfts Blauw uit 1964, dat echter een zeer bijzondere situatie betrof, waarin een deel van het publiek de aanduiding zag als soortnaam voor blauw en wit porselein, terwijl een ander deel de naam als herkomstbenaming zag.
 De algemene regel was, aldus Martens, als volgt samen te vatten: als eenmaal is vastgesteld dat een aanduiding door het publiek als geografische aanduiding wordt opgevat, is het bezigen van die aanduiding voor waren die niet uit het genoemde land of streek afkomstig zijn, onrechtmatig.
 Enigszins vergelijkbaar is Verkade’s misleidingcriterium: het gebruik van onware geografische aanduidingen is onrechtmatig als bij het publiek een onjuiste indruk kan worden opgewekt.
 De oude jurisprudentie betreft opvallend vaak benamingen voor gedistilleerde dranken als Whisky en Cognac en Zwitserse producten zoals horloges, messen en zelfs stofzuigers.

In deze paragraaf zal ik slechts meer recente voorbeelden uit de jurisprudentie bespreken. In een tweetal (hiervoor eveneens in het kader van het merkenrecht aangehaalde) arresten van het Hof Den Bosch ging het om de oorsprongsbenaming Champagne. Het Institut National des Appellations d’origine, in deze zaken de eisende partij, verdedigt de Franse Champagneboeren en andere gebruikers van oorsprongsbenamingen voor allerhande producten tegen inbreukmakers.
 Champagne is op grond van een EG-verordening (in Nederland destijds geïmplementeerd in het Wijnbesluit Warenwet) een beschermde benaming voor mousserende wijn die slechts uit de regio Champagne in Frankrijk afkomstig mag zijn. In 1994 oordeelde het Hof Den Bosch het gebruik van het merk CHAMP DE LUX voor mousserende wijn dan ook onrechtmatig jegens het Institut National wegens strijd met de (Waren-)wet. In 1997 kon de EG-verordening geen uitkomst bieden, omdat de gedaagde appelsap op de markt bracht. Desalniettemin oordeelde de Rechtbank Den Bosch dat er sprake was van een onrechtmatige daad: “Niet de gestelde overtreding van de Warenwettelijke voorschriften, maar het wekken van de suggestie dat CHAMPOMY iets met Champagne wijnen van doen zou hebben, brengt onrechtmatig handelen mee jegens de producent van de wijn, voor wie het Institut kan optreden”.
 “Aanhaken” wordt dus als zelfstandige grondslag van onrechtmatig handelen beschouwd.
 Op andere gronden verloren de Champagne-producenten de zaak, zoals reeds opgemerkt, bij het Hof Den Bosch. 

In 1999 trad een andere rechtspersoon op namens de Champagne-producenten. Dit keer was de gedaagde een producent van badschuim onder de naam SHAMPERS, dat in een op een Champagne-fles gelijkende verpakking op de markt werd gebracht.
 De medaille viel in deze procedure naar de andere kant. De Rechtbank Den Haag benadrukt dat nabootsen in beginsel geoorloofd is. Er is geen ‘serieus’ gevaar voor verwarring (met name gezien de aanduiding ‘Bubble Bath’ en de lage prijs) en daarom geen onrechtmatig handelen. De Rechtbank past de leer van de slaafse nabootsing toe op een casus die mijns inziens eerder in de categorie “misleidende reclame” of “ongeoorloofd aanhaken” geplaatst dient te worden. Er is hoger beroep ingesteld. 

Het vereiste van verwarringgevaar kwam ook aan de orde in de zaak van het Hof Den Haag inzake BEEMSTERKAAS.
 Het Hof benadrukt dat het profiteren van de goede naam van eens anders product op zichzelf niet onrechtmatig jegens die ander is wanneer het verwarringgevaar ontbreekt. 

Ook in de zaak omtrent de horecagelegenheid “De Haagsche Schouw” is onrechtmatige daad aan de orde geweest. De plaatsing van een zgn. hotelbord bij de afslag was evenwel voldoende om eventuele onzorgvuldigheid van de provincie Zuid Holland weg te nemen.

Vermeldenswaard is tenslotte het vonnis over het Trappistenbrood uit 1993.
 De abdij der Trappisten, waar Trappisten bier produceren, had bezwaar tegen de verkoop van Trappistenbrood door een bakkersfabriek in Tilburg. Door het gebruik van de benaming Trappistenbrood suggereren gedaagden dat het brood afkomstig is van een trappistenklooster, terwijl de vermelding op de achterkant van de verpakking “dat het brood is zoals het vroeger door de Trappisten op ambachtelijke wijze werd gebakken”, ongefundeerd en derhalve direct misleidend is. Door deze misleidende reclame trekken gedaagden de ‘goodwill’ van kloosters naar zich toe en handelen onrechtmatig jegens het Trappistenklooster, aldus de Rechtbank te Breda. 


 5
Verordening 2081/92/EG: enige jurisprudentie

De in 1993 in werking getreden “Verordening 2081/92/EG ter bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen voor landbouwproducten en levensmiddelen” biedt de mogelijkheid geografische aanduidingen én oorsprongsbenamingen (waarbij een nauwer verband tussen product en herkomst wordt vereist) in te schrijven in een register in Brussel, waarna een zeer ruime bescherming in de gehele EG verkregen wordt. 
 In de verordening worden definities van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen gehanteerd die afwijken van de gebruikelijke definities, zie ook noot 3. De verordening is slechts van toepassing op landbouwproducten en levensmiddelen (zie art. 1, bijlage I en II). Voor zover nodig is de verordening in Nederland ten uitvoer gebracht in het ‘Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering’.
 

In de gehele Europese Unie zijn inmiddels ongeveer 550 benamingen geregistreerd als Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) of Beschermde Geografische Aanduiding (BGA). Het gaat om een divers scala aan producten: kaas, vleeswaren en groente uit Frankrijk, Duitsland en Portugal, mineraalwater en bier uit Duitsland etc. Het aandeel van Nederland is beperkt gebleven tot de vier producten waarvoor reeds in 1993 registratie was aangevraagd: Noord-Hollandse Gouda, Noord-Hollandse Edam, Boeren Leidse met sleutels (alle kaassoorten) en Opperdoezer Ronde (aardappels). In december 1999 is een Nederlandse aanvraag voor Kanterkaas, Kanternagelkaas en Kanterkomijnekaas in het Publicatieblad gepubliceerd.
 Het gaat daarbij om traditionele (en niet zozeer geografische) oorsprongsbenamingen. De mogelijkheid daartoe wordt uitdrukkelijk geboden in art. 2 lid 3 Verordening 2081/92/EG. Het is niet goed verklaarbaar waarom vanuit de Nederlandse landbouwindustrie zo weinig belangstelling bestaat voor registratie. Wellicht speelt het gebrek aan tradities op dit vlak een rol. 

In het merkenrecht is Verordening 2081/92/EG een factor om rekening mee te houden waar het gaat om de vraag of een merk al dan niet misleidend is. Het Benelux Merkenbureau noemt de verordening, samen met Verordening 2082/92/EG en Verordening 2392/89/EG, in zijn BMB-richtlijnen.
 Als voorbeeld wordt in de BMB-richtlijnen onder meer Brie de Meaux genoemd. Een dergelijk merk voor kaas zal door het Bureau geweigerd worden omdat Brie de Meaux een geregistreerde oorsprongsbenaming is in de zin van Verordening 2081/92/EG. 

In deze paragraaf wil ik kort enige jurisprudentie van het Hof van Justitie over de Verordening 2081/92/EG bespreken. De eerste uitspraken betreffen de verhouding van Verordening 2081/92/EG met de nationale rechtsstelsels van de diverse lidstaten. In Nederland levert deze vraag (nog) geen problemen op omdat ons land nauwelijks (publiekrechtelijke) regels op dit terrein kent. In Duitsland en Frankrijk ligt dit anders en wordt er veel geschreven en gespeculeerd over de vraag of en in hoeverre de EG-verordening de bescherming van geografische aanduidingen uitputtend regelt of wellicht nog ruimte laat aan nationale, al dan niet publiekrechtelijke regelgeving.

De eerste uitspraak van het Hof van Justitie over Verordening 2081/92/EG betrof een Franse nationale vergunningsregeling voor het gebruik van de aanduiding Montagne, een (herkomst-)aanduiding voor landbouwproducten uit bergstreken. Het arrest staat bekend als het Pistre-arrest.
 Een dergelijke nationale regeling kan niet beschouwd worden als een regeling betreffende oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen, aldus het Hof. De aanduiding Montagne is eerder een kwaliteitsaanduiding. Verordening 2081/92/EG staat niet aan een dergelijke nationale regeling in de weg (r.o. 40). 

Daarmee was de vraag naar de bevoegdheid van nationale autoriteiten om wetgeving vast te stellen of te wijzigen, nog niet geheel beantwoord. In een arrest uit juni 1998 betrof het wederom een vraag van de Franse rechter over de verhouding van de verordening met het Franse recht. Het ging in deze zaak om de omvang van de bescherming van uit meerdere woorden bestaande aanduiding. Dergelijke aanduidingen komen vrij vaak voor in het geval de plaatsnaam op zichzelf tot soortnaam is verworden. Zo is Brie (een plaats in Normandië) een soortnaam die door iedereen gebruikt mag worden, evenals Gouda en Edam.
 Samengestelde namen, zoals Brie de Meaux, Camembert de Normandie, Emmenthal de Savoie, Noord-Hollandse Gouda en Noord-Hollandse Edam zijn echter weer wel beschermd op grond van Verordening 2081/92/EG. Hetzelfde geldt voor Epoisses de Bourgogne, een benaming die als Beschermde oorsprongsbenaming (BOB) is geregistreerd.
 Franse producenten, die kaas op de markt brachten onder de naam Epoisses werden strafrechtelijk vervolgd omdat de Franse nationale wetgeving inmiddels was gewijzigd en ook aan ‘Epoisses’ (zonder toevoeging) bescherming toekende. De registratie op grond van Verordening 2081/92/EG werd echter niet gewijzigd. De Franse producenten deden -met succes - een beroep op de Europese wetgeving. Het Hof van Justitie oordeelde in de eerste plaats dat Verordening 2081/92/EG aldus moet worden uitgelegd dat een lidstaat een oorsprongsbenaming waarvoor hij registratie heeft aangevraagd, niet bij nationale bepaling kan wijzigen en op nationaal niveau kan beschermen (r.o.33). Met dit arrest is weer iets duidelijker afgebakend waartoe de nationale autoriteiten bevoegd zijn. Er zijn echter nog steeds onduidelijkheden (zie hierna).

In 1999 kwam de eerste inbreukzaak onder Verordening 2081/92/EG bij het Hof van Justitie aan de orde. In Oostenrijk werd een Duitse schimmelkaas onder het merk CAMBOZOLA op de markt gebracht.
 De producenten van Gorgonzola, een benaming die sinds 1996 in de EG als BOB beschermd is, trachten zich hiertegen te verzetten op grond van art. 13 van Verordening 2081/92/EG. Een geregistreerde benaming is op grond van dit artikel onder meer beschermd tegen “elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product is aangegeven (..)” (art. 13 lid 1 sub b). Het Hof geeft enige uitleg over het artikellid: het begrip ‘voorstelling’ in art. 13 dekt de situatie waarin de voor de aanduiding van een product gebruikte uitdrukking slechts een deel van de beschermde oorsprongsbenaming bevat, indien de consument bij het zien van de naam (in casu CAMBOZOLA) als referentiebeeld het goed waardoor die benaming geldt (in casu Gorgonzola) voor de geest zal komen. Verwarringgevaar is geen vereiste voor inbreuk in de zin van art. 13 Verordening 2081/92/EG (r.o.26). Het Hof overweegt aldus: “Ten aanzien van een zachte blauwe schimmelkaas waarvan het uiterlijk enige gelijkenis vertoont met dat Gorgonzola lijkt het gewettigd om ervan uit te gaan dat een beschermde benaming als voorstelling voor de geest komt, wanneer de laatste twee lettergrepen van de voor de aanduiding van de kaas gebruikte uitdrukking gelijk zijn aan die van die benaming en deze uitdrukking hetzelfde aantal lettergrepen als die benaming bevat, waardoor de beide uitdrukkingen fonetisch en optisch een duidelijke gelijkenis vertonen” (r.o.27). De vermelding van de werkelijke oorsprong (Deutscher Weichkäse) deed hier niet aan af (r.o. 29). Het werd aan de nationale rechter overgelaten om te bepalen of het merk CAMBOZOLA op grond van art. 14 lid 2 al dan niet te goeder trouw was geregistreerd. 

Eveneens in 1999 deed het Hof van Justitie een belangwekkende uitspraak met betrekking tot Feta-kaas.
 De registratie van Feta als Griekse BOB had in 1996 al veel ophef veroorzaakt, nu deze kaas in een aantal lidstaten (ook in Nederland) op grote schaal geproduceerd wordt. Denemarken, Duitsland en Frankrijk spanden een procedure aan tegen de Europese Commissie die tot registratie had besloten. Feta zou naar hun mening geen BOB maar een soortnaam voor gepekelde kaas zijn, terwijl de benaming van het product niet zou verwijzen naar een bepaalde plaats. Zij kregen gedeeltelijk gelijk: volgens het Hof had de Commissie bij de registratie rekening moeten houden met het feit dat de benaming sinds lange tijd ook gebruikt werd in andere lidstaten dan Griekenland. De registratie van Feta als BOB werd nietig verklaard.
 Overigens is nog niet duidelijk of Feta nu al dan niet een soortnaam is.

Op dit moment is bij het Hof van Justitie nog een procedure aanhangig over het biermerk WARSTEINER.
 In deze zaak heeft het Duitse Bundesgerichtshof aan het Hof vragen voorgelegd over de mogelijkheid geografische herkomstbenamingen voor bier te beschermen door middel van het civiele recht (en/of het merkenrecht). Duitsland heeft een aantal bierbenamingen geregistreerd als BOB of BGA. Voor Warsteiner is dat niet mogelijk omdat het bier zijn kwaliteiten niet aan de plaats Warstein ontleent en het dus geen ‘geografische aanduiding’ of ‘oorsprongsbenaming’ in de zin van de Verordening betreft. Het merk WARSTEINER wordt gebruikt voor ‘light’ en ‘fresh’  bier dat in Paderborn (ongeveer 40 kilometer van Warstein) wordt gebrouwen. Hiertegen trad de Verbraucherschutzverein, de Duitse consumentenbond, op. De vraag aan het Hof is of het mogelijk is nationale wetgeving toe te passen op misleidende herkomstbenamingen, die dus niet onder de EG-verordening geregistreerd kunnen worden.

Ook over de EG-Verordeningen die bescherming verlenen aan de geografische benamingen van wijn en gedistilleerde dranken (zoals Whisky) is enige jurisprudentie door het Hof van Justitie gewezen.
 Vanwege het geringe belang voor Nederland ga ik niet nader op deze zaken in. Van belang voor het vrij verkeer van goederen in het algemeen is het recente arrest van het Hof over Rioja wijn.
 Een Spaanse regeling die botteling in het productiegebied van Rioja verplicht stelde, werd niet in strijd geacht met de Europese regels inzake het vrij verkeer van goederen. Weliswaar was de Spaanse regeling een maatregel in de zin van art. 34 EG-Verdrag OUD (verbod op uitvoerbeperkingen), doch zij was gerechtvaardigd op grond van het intellectuele eigendomsrecht op de oorsprongsbenaming Rioja (art. 36 EG-Verdrag OUD). Oorsprongsbenamingen maken deel uit van de intellectuele en commerciele eigendomsrechten, aldus het Hof. Ook de botteling - die meer inhoud dan het vullen van flessen - is van belang voor de kwaliteit van de wijn. Dit arrest kan beschouwd worden als een vervolg op de zaak Delhaize uit 1992.
 

6
Conclusies

De conclusies met betrekking tot de bescherming van geografische aanduidingen zijn Europees gekleurd. De Europeanisering van het merkenrecht en het levensmiddelenrecht laat ook op dit onderwerp zijn sporen na. Met betrekking tot het merkenrecht is de harmonisatie ingezet met de totstandkoming van de EG-merkenrichtlijn, die al uit 1988 dateert. Pas de laatste jaren worden de gevolgen goed duidelijk. 

Het Chiemsee-arrest van het Hof van Justitie geeft belangrijke aanwijzingen voor de interpretatie van het begrip “onderscheidend vermogen”, met name waar het merken met een geografisch element betreft. Ook in de Benelux zal het arrest gevolgen hebben voor de mogelijkheid geografische aanduidingen als merk te deponeren. Er zal een middenweg gevonden moeten worden voor de liberale lijn van de Benelux, waar tot nu toe geografische aanduidingen gemakkelijk merkenrechtelijke bescherming konden verkrijgen, en de meer strenge lijn in landen als Engeland en Duitsland, waar dit vrijwel niet mogelijk was. Mijn verwachting is in ieder geval dat het Benelux Merkenbureau steeds terughoudender zal worden wat het depot van geografische aanduidingen betreft. De mogelijkheid collectieve merken te deponeren kan wellicht oplossingen bieden. 

Ook op het gebied van de inburgering van niet-onderscheidende tekens tot wél onderscheidende merken wordt (de uitleg van) de EG-merkenrichtlijn van steeds groter belang. Het Chiemsee-arrest geeft ook op dit punt een aantal handreikingen. Het is wenselijk dat met betrekking tot ‘inburgering’ voorschriften in de BMW worden opgenomen. Daarbij dient nader aandacht te worden besteed aan het tijdstip waarop de inburgering moet hebben plaats gevonden, met name van merken die vóór 1996 zijn gedeponeerd. Er is een Protocol in voorbereiding waarin de BMW in meer precieze bewoordingen wordt aan gepast aan de EG-merkenrichtijn. Ook op dit punt kan dan meer duidelijkheid worden gecreëerd. 

Met betrekking tot misleidende merken is de Europese invloed minder merkbaar. De BMW is op dit punt recent aangepast aan het TRIPS-verdrag. De EG-merkenrichtlijn heeft geen grote wijzigingen gebracht. Wel zal het Benelux Merkenbureau rekening moeten houden met EG-verordeningen op het terrein wan wijnbenamingen, gedistilleerde dranken etc. Overigens is het te hopen dat het BMB niet zo streng wordt als het Zwitserse merkenbureau dat het merk ALASKA voor mineraalwater en andere dranken die met ijs gedronken worden, niet toestond omdat dit misleidend zou zijn!
 Overigens is er met betrekking tot merken en geografische aanduidingen sprake van een paradoxale situatie: om tekens voldoende onderscheidend te doen zijn, wordt gekozen voor merken die niet de (geografische) oorsprong beschrijven, om vervolgens geconfronteerd te worden met het feit dat het merk als misleidend beschouwd wordt!

De jurisprudentie op het gebied van geografische aanduidingen en oneerlijke mededinging is niet erg duidelijk uitgekristalliseerd. De weinige jurisprudentie geeft geen helder beeld. Het hangt van de keuze van de motivering van de vordering af of de zaak in het kader van misleidende reclame, aanhaken of slaafse nabootsing beoordeeld wordt. 

Tot slot een enkele opmerking over Verordening 2081/92/EG. Het registratiesysteem voor geografische aanduidingen en oorsprongbenamingen van levensmiddelen is een veel groter succes dan ooit is verwacht. Vanuit vrijwel alle lidstaten worden alle belangrijke regionale producten geregistreerd in Brussel. Nederland heeft zich altijd tegen de Verordening verzet, maar de Nederlandse landbouwindustrie had er beter aan gedaan “eieren voor haar geld te kiezen’’ en reeds in een vroeg stadium ook voor Nederlandse producten registratie aan te vragen. De vereisten die de verordening stelt lijken ruim te worden opgevat. Ook voor Amsterdamse uien, Haagse hopjes en Zeeuwse boterballetjes had wellicht bescherming verkregen kunnen worden. En wat te denken van Speculaas en Taai-taai als traditionele specialiteiten? De bescherming die eenmaal geregistreerde benamingen geboden wordt is zeer ruim, hetgeen voordelen kan opleveren voor de producent.

Het Hof van Justitie merkt in het Rioja-arrest op dat de gemeenschapswetgeving een algemene ontwikkeling te zien geeft “naar accentuering van de productkwaliteit in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid ten einde, onder meer door het gebruik van oorsprongsbenamingen die bijzondere bescherming genieten, de reputatie van de producten te verbeteren”.
 Het is mijn verwachting dat deze ‘trend’ ook aan Nederland niet voorbij zal gaan.
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