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I. FEITEN EN PROCEDURE 

 

A. Feiten 

 

1. Op 26 juli 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-

Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: “BVIE”)1 een vordering tot doorhaling in, op basis van 

de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat er van het bestreden 

merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.  

 

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 587978, ingediend op 22 

december 1995, van het volgende merk: 

 

 

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren en diensten waarvoor het betwiste merk is 

ingeschreven, te weten:  

 

Klasse 1: Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, 

alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden (uitgezonderd schimmeldodende 

middelen en middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte); kunstharsen als grondstof, 

plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor 

metaal; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; 

kleefstoffen voor industriële doeleinden.  

Klasse 2: Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; 

kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor 

schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.  

Klasse 3: Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en 

schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; 

tandreinigingsmiddelen.  

Klasse 4: Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien 

en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; 

kaarsen, lampenpitten.  

Klasse 5: Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties 

voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; 

tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter 

verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.  

Klasse 6: Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare 

constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels 

en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; 

metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.  

                                                           
1 In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- 
en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing 
relevante wijziging hebben ondergaan. 



Doorhalingsbeslissing 3000030   Pagina 3 van 11 

 

Klasse 7: Machines voor zover niet begrepen in andere klassen en werktuigmachines; motoren 

(uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissieorganen (behalve voor 

voertuigen); landbouwmachines; broedmachines.  

Klasse 8: Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; 

messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten.  

Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige en elektrische toestellen en 

instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, 

optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en 

onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het 

weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; 

verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, 

rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; brandblusapparaten.  

Klasse 10: Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en 

instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal.  

Klasse 11: Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en 

waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.  

Klasse 12: Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.  

Klasse 13: Vuurwapens; munitie en projectielen; springstoffen; vuurwerk.  

Klasse 14: Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt 

voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en 

tijdmeetinstrumenten.  

Klasse 15: Muziekinstrumenten.  

Klasse 16: Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere 

klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; kantoorbehoeften; kleefstoffen voor 

kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines 

en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd 

toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; 

drukletters; clichés.  

Klasse 17: Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor 

zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en 

isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.  

Klasse 18: Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in 

andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; 

zwepen en zadelmakerswaren.  

Klasse 19: Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; 

asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van 

metaal.  

Klasse 20: Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, 

schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen voor al deze stoffen of van 

plastic vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen.  

Klasse 21: Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of 

verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor 

de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas 

voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere 

klassen.  
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Klasse 22: Touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet begrepen 

in andere klassen); vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic); ruwe vezelige 

textielmaterialen.  

Klasse 23: Garens en draden voor textielgebruik.  

Klasse 24: Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en 

tafellakens.  

Klasse 25: Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.  

Klasse 26: Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; 

kunstbloemen.  

Klasse 27: Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van 

textielmateriaal.  

Klasse 28: Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in 

andere klasse; versierselen voor kerstbomen; speelkaarten.  

Klasse 29: Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte 

vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.  

Klasse 30: Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en 

graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, 

melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen, vruchtensausen; 

specerijen; ijs.  

Klasse 31: Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere 

klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; 

voedingsmiddelen voor dieren, mout.  

Klasse 32: Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; 

vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van 

dranken.  

Klasse 33: Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).  

Klasse 34: Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.  

Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve 

diensten.  

Klasse 36: Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende 

goederen.  

Klasse 37: Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden.  

Klasse 38: Telecommunicatie.  

Klasse 39: Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.  

Klasse 40: Behandeling van materialen.  

Klasse 41: Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.  

Klasse 42: Juridische diensten; onderzoek op wetenschappelijk of industrieel gebied; 

computerprogrammering.  

Klasse 43: Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting  

Klasse 44: Medische verzorging; dienstverlening op het gebied van hygiëne en 

schoonheidsverzorging; veterinaire en landbouwkundige diensten. 

 

4. De proceduretaal is het Nederlands.  

 

B.  Verloop van de procedure 
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5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele 

Eigendom (hierna: “Bureau” of “BBIE”) ter kennis gebracht van partijen op 27 juli 2018. In de loop van 

de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure 

verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: 

“UR”). Aangezien de vordering uitsluitend vervallenverklaring wegens niet-gebruik betreft, is 

overeenkomstig regel 1.31, lid 2 UR eerst verweerder in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te 

reageren door bewijzen van gebruik in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-

gebruik bestaat, waarna verzoeker en tenslotte weer verweerder om een reactie is verzocht. De 

administratieve fase is afgerond op 16 april 2019.  

 

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN 

 

A.  Argumenten van verweerder 

 

6. Verweerder schetst allereerst zijn geschiedenis. Hij merkt op dat AIWA van oudsher een zeer 

succesvolle en bekende fabrikant en handelsmerk is voor audio / hifi-apparaten en apparatuur 

wereldwijd. Het bedrijf werd in 1951 opgericht en veranderde in 1959 zijn naam in Aiwa Co., Ltd. Het 

merk AIWA werd overgenomen door Sony Corporation, die AIWA-producten bleef verkopen tot ongeveer 

2008, waarna de productie van nieuwe AIWA-apparatuur werd stopgezet. Na het stopzetten van de 

productie is Sony, zo stelt verweerder, nog wel doorgegaan met het aanbieden van reparatiediensten 

voor AIWA-producten. Verweerder voegt daaraan toe dat het aanbod van producten onder het merk 

AIWA ook niet volledig is gestaakt, maar enkel aanzienlijk is verminderd. 

 

7. In 2015 begon verzoeker – het Amerikaanse Aiwa Corporation – met het wereldwijd aanvragen 

(of overnemen) van AIWA-merken onder andere in klasse 9, zo stelt verweerder, die daarbij aangeeft dat 

de Amerikaanse entiteit geen enkele band heeft met hemzelf of met Sony Corporation en ook geen 

toestemming heeft voor het gebruik van het merk AIWA.  

 

8. Verweerder stelt dat er in 2016 door een leverancier van Sony Corporation plannen zijn gemaakt 

om de merkrechten AIWA te kopen en wereldwijd te laten herleven. In februari 2017 werd daartoe een 

overeenkomst ondertekend, waarna in april 2017 verweerder als rechtspersoon is opgericht, waaraan de 

merkrechten zijn overgedragen. Verweerder stelt kort daarna actief te zijn gestart met onderhandelingen 

met verschillende bedrijven met als doel licentieovereenkomsten af te sluiten in Europa. Deze 

onderhandelingen zijn in verschillende landen succesvol geweest en hebben in de Benelux geresulteerd in 

een licentieovereenkomst met een Belgische onderneming. De voorbereidingen om het merk AIWA weer 

te doen herleven zijn dan ook volgens verweerder, die van zowel de overeenkomst van overdracht (uit 

februari 2017) als de voornoemde licentieovereenkomst (uit februari 2018) een kopie overlegt, in een 

vergevorderd stadium. 

 

9. In 2017 is Aiwa Corporation (verzoeker), zo stelt verweerder, gestart met het indienen van 

doorhalingsacties tegen AIWA-merken in vele rechtsgebieden, waaronder Duitsland, Frankrijk, Spanje, de 

Europese Unie en de Benelux.  
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10. Verweerder merkt op dat bij de beoordeling of er al dan niet voldoende gebruik is gemaakt van 

het merk AIWA in de Benelux rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en 

omstandigheden. Hij stelt daarbij dat er niet alleen sprake is van een zeer extensief gebruik in het 

verleden, maar dat er momenteel ook een – tijdelijke – geldige reden is voor niet-gebruik van het merk. 

Verweerder stelt daartoe dat veel van zijn licentienemers, omdat zij “waarschuwingsbrieven” van 

verzoeker hebben ontvangen, niet durven te starten met het hernieuwde gebruik van het merk AIWA en 

hebben besloten om de uitkomst van de doorhalingsacties af te wachten alvorens met handelsactiviteiten 

te beginnen. Verweerder verwijst in dit verband ook naar de licentieovereenkomst, waarin is bepaald dat 

“the trademark is properly registered in the name of its principal”. De doorhalingsacties van verzoeker 

vormen, kortom, volgens verweerder omstandigheden zijn die zich buiten zijn wil voordoen en die hem 

het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken, zodat hij een geldige reden voor niet-gebruik 

heeft. 

 

11. Voor zover het Bureau van mening mocht zijn dat er geen geldige reden is voor niet gebruik, 

voert verweerder nog aan dat Sony na het stopzetten van de productie van nieuwe AIWA-producten in 

2008 reparatiediensten is blijven aanbieden en dat ook de verkoop van reserveonderdelen en gebruikte 

goederen door derden als normaal gebruik is te kwalificeren. Verweerder legt enkele uitdraaien over van 

websites waarop producten als pickup snaren en -naalden, cassetterecorders, afstandsbedieningen, een 

luidspreker en een televisietoestel worden aangeboden en een website van een firma die aangeeft Aiwa 

cassettedecks te repareren, onderhouden, restaureren en reviseren. 

 

12. Verweerder verzoekt de doorhalingsactie af te wijzen en het betwiste merk in het Benelux-

register ingeschreven te laten. 

 

B. Reactie van verzoeker 

 

13. Verzoeker geeft allereerst een samenvatting van wet- en regelgeving over verval wegens niet-

gebruik en merkt op dat verweerder bewijs van gebruik moet indienen over de periode juli 2013 tot juli 

2018. 

 

14. Verzoeker geeft vervolgens zijn visie op de achtergrond van het geval. Hij merkt in dit verband 

op dat verweerder een volledige desinteresse heeft getoond in het merk AIWA, dat hij sinds 2005 

stelselmatig merkinschrijvingen heeft laten vervallen en al in januari 2003 plannen had voor een nieuw 

logo. Verzoeker merkt verder op dat verweerder nooit heeft opgetreden tegen of gereageerd op 

inschrijvingen van verzoeker. Tenslotte stelt verzoeker dat hij verder verschillende malen heeft getracht 

te onderhandelen met verweerder, zonder resultaat. Verzoeker vindt dan ook dat de door verweerder 

aangevoerde omstandigheden die zich buiten zijn wil zouden hebben voorgedaan en die hem het gebruik 

van het merk onmogelijk of onredelijk maken, duidelijk niet aan de orde zijn. Onderhandeling was 

immers niet buiten de macht van verweerder. 

 

15. Verzoeker benadrukt dat verweerder zelf erkent dat hij het merk niet meer gebruikt sinds 2008. 

Met betrekking tot de stelling van verweerder dat hij het merk daarna nog zou hebben gebruikt voor 

reparatiediensten en de door verweerder ingediende bijlagen met uitdraaien van websites waarop AIWA-

producten nog zouden worden aangeboden, merkt verzoeker op dat deze geen informatie over de duur, 

omvang en wijze van het gebruik geven, dat geen van de stukken gedateerd is, dat op geen van de 
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stukken wordt verwezen naar verweerder als de merkhouder en dat geen enkel document betrekking 

heeft op AIWA reparatiediensten. Verzoeker voegt daaraan toe dat er geen gegevens voorliggen over 

omzet, facturen of marketingmateriaal. Het materiaal toont dan ook, volgens verzoeker, geen gebruik 

van het merk aan voor enige waar of dienst. Voor wat betreft de reparatiediensten stelt verzoeker dat dit 

in het geheel niet is aangetoond en dat al helemaal niet is aangetoond dat deze diensten onder het merk 

AIWA zijn aangeboden; verzoeker wijst er in dit verband op dat verweerder stelt dat Sony de 

reparatiediensten zou zijn blijven aanbieden. 

 

16. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat hij met voorbereidingen voor hernieuwd gebruik 

bezig zou zijn, merkt verzoeker op dat een economisch belang bij overdracht van een merk geen relevant 

gebruik oplevert. Van normaal gebruik is geen sprake wanneer een merk in de privésfeer of enkel intern 

binnen een bedrijf of groep bedrijven wordt gebruikt, maar is vereist dat het in overeenstemming met 

zijn wezenlijke herkomstfunctie publiek en naar buiten toe wordt gebruikt in het kader van een 

commerciële activiteit met het doel voor de waren of diensten een afzet te verzekeren. Verzoeker voegt 

daaraan toe dat het feit dat een merk iconisch en algemeen bekend is, de merkhouder niet ontslaat van 

de verplichting om normaal gebruik te documenteren.  

 

17. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat hij een geldige reden voor niet-gebruik zou 

hebben, verwijst verzoeker naar de richtsnoeren van EUIPO en merkt op dat volgens de rechtspraak het 

enkele risico op rechtszaken of doorhalingsacties deel uitmaakt van het normale zakelijk verkeer van de 

merkhouder en niet als geldige reden wordt erkend. De door de huidige en vorige merkhouder gevoerde 

ondernemingsstrategie is volgens verzoeker geen goede reden voor niet-gebruik, temeer omdat 

verzoeker nu juist verschillende keren heeft getracht met verweerder te onderhandelen, zonder hierop 

enig antwoord te ontvangen. Voor zover er al enige reden voor niet-gebruik zou zijn, merkt verzoeker op 

dat daarvan slechts voor een deel van de relevante periode – namelijk de eerste 7 maanden van 2018 – 

sprake kan zijn, hetgeen het gebrek aan gebruik gedurende de overige 4 jaar en 5 maanden niet 

rechtvaardigt of verklaart. 

 
18. Verzoeker concludeert dat duidelijk is dat verweerder het merk niet heeft gebruikt binnen de 

relevante periode, voor geen enkele van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, en dat er 

geen geldige reden voor niet-gebruik bestaat. Hij verzoekt dus om volledige doorhaling / 

vervallenverklaring van de betwiste merkinschrijving, met kostenveroordeling te zijnen bate. 

 

C. Laatste reactie van verweerder 

 

19. Verweerder betwist de stelling van verzoeker dat hij geen interesse in het merk AIWA zou hebben 

getoond. Het enkele feit dat hij het merk van Sony heeft gekocht impliceert volgens verweerder al het 

tegendeel. Verder heeft hij voorbereidingen getroffen om de EU-markt te betreden en onderhandeld over 

licentieovereenkomsten.  

 

20. Verder betwist verweerder de stelling van verzoeker dat als de onderhandelingen waren 

voortgezet, partijen tot een oplossing hadden kunnen komen. Hij stelt dat de onderhandelingen in feite 

nog steeds gaande zijn, zij het zeer langzaam, en dat dit mede te wijten is aan het gedrag van verzoeker. 

Verweerder merkt in dit verband op dat het er de schijn van heeft, hoewel hij dit uiteraard niet met 
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bewijs kan staven, dat verzoeker de onderhandelingen opzettelijk vertraagt om de uitkomsten van 

diverse doorhalingsacties af te wachten. 

 
21. Verweerder herhaalt tenslotte dat hij reeds concrete plannen heeft gemaakt en in uitvoering 

gebracht om het merk AIWA ook in de Benelux te laten herleven, maar dat de licentienemer gezien de 

“waarschuwingsbrieven” van verzoeker, waarvan hij er enkele overlegt, niet met het hernieuwde gebruik 

durft te starten. Hij verwijst in dit verband naar een beslissing van het Gerecht van de EU (hierna: “GEU” 

of “Gerecht”)2, waarin naar hij stelt in een vergelijkbare situatie is geoordeeld dat er een geldige reden 

was voor niet-gebruik. 

 

22. Verweerder verzoekt dan ook nogmaals om de doorhalingsactie af te wijzen en het betwiste merk 

ingeschreven te laten. 

 

III.  BESLISSING 

 
A.1 Normaal gebruik - algemeen 
 

23. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan bij het BBIE een vordering tot 

vervallenverklaring worden ingesteld op grond van (onder meer) artikel 2.27, lid 2 BVIE. Het is in dat 

geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE in de vijf 

jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat 

er een geldige reden is voor niet-gebruik. 

 

24. Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten 

over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de 

waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht. 

 

25. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) 

wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, 

te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is 

ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, 

met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te 

behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand 

waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken 

die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk 

beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of 

diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk 

(HvJEU, Ansul, C-40/01, 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145). In dit verband betekent het vereiste van 

normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, 

publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie GEU, Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, 

ECLI:EU:T:2003:68; Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346; Charlott, T-169/06, 8 

november 2007, ECLI:EU:T:2007:337). 

 

                                                           
2  GEU, C=Holdings/EUIPO - Trademarkers (C=commodore), T-672/16, 13 december 2018, 
ECLI:EU:T:2018:926. 
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26. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief 

omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 

2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het 

begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een 

onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is 

van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald). 

 

27. Hierbij geldt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van 

waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de 

hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de 

betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-

356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald). 

 

28. De vordering tot doorhaling is ingediend op 26 juli 2018. De periode die in aanmerking moet 

worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 26 juli 2013 tot 26 juli 2018. 

 
29. Partijen zijn het erover eens dat verweerder in 2008 is gestopt met de productie van nieuwe 

AIWA-apparatuur en dus in die zin geen gebruik heeft gemaakt van het betwiste merk binnen de 

relevante periode. Verweerder stelt echter twee zaken, waarop hieronder nader zal worden ingegaan, te 

weten: 

 
 Dat hij nog reparaties aan de apparatuur is blijven verrichten en dat er nog onderdelen 

en gebruikte goederen worden aangeboden. 

 Dat hij plannen heeft om het merk te laten herleven en daartoe voorbereidingen heeft 

getroffen, maar dat het gedrag van verweerder hem daarvan heeft weerhouden, hetgeen 

een geldige reden voor niet-gebruik vormt. 

 

30. Voorafgaand stelt het Bureau overigens vast dat het betwiste merk is ingeschreven voor een zeer 

ruime lijst van waren en diensten (zie supra, punt 3) en dat geen van beide partijen iets heeft opgemerkt 

over op welke van deze waren of diensten het door verweerder gestelde en door verzoeker betwiste 

normale gebruik (of de geldige reden om dat niet te doen) precies betrekking heeft. 

 

A.2 Normaal gebruik – voor reparaties en onderdelen 

 

31. Verweerder stelt dat zijn rechtsvoorganger Sony Corporation ook na 2008 reparatiediensten is 

blijven aanbieden en dat er nog onderdelen en gebruikte goederen (door derden) worden aangeboden, 

hetgeen normaal gebruik van het merk AIWA zou vormen. 

 

32. Volgens de rechtspraak neemt de omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking 

heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de 

markt bevonden, niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder 

werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de 

structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de 

markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen 

(HvJEU, Ansul, reeds aangehaald). Er moet dan wel sprake zijn van normaal gebruik voor de waren 
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(onderdelen) of diensten (reparatie) met betrekking tot de producten in kwestie en dit gebruik moet 

gebeuren door de merkhouder. 

 
33. Nog los van het feit dat de door verweerder overgelegde stukken (zie supra, punt 11), zoals 

verzoeker terecht opmerkt (zie supra, punt 15), geen van alle zijn gedateerd en er dus überhaupt geen 

gebruik binnen de relevante periode uit kan worden afgeleid, moet worden vastgesteld dat deze ten 

enenmale onvoldoende zijn om normaal gebruik aan te tonen. Het enkele feit dat er op een paar websites 

nog een paar onderdelen en reparaties worden aangeboden met betrekking tot producten die al lange tijd 

niet meer worden geproduceerd, volstaat bij gebrek aan enige informatie over plaats, duur, omvang en 

wijze van het gebruik daarvan al niet om normaal gebruik aan te tonen voor deze onderdelen en 

reparaties, laat staan voor de producten waarvoor deze bestemd zijn. Bovendien blijkt uit de stukken niet 

dat verweerder op enigerlei wijze bij het aanbieden van de onderdelen en reparaties zou zijn betrokken. 

 

A.3 Geldige reden voor niet-gebruik 
 

34. Verweerder stelt verder dat hij plannen heeft om het merk AIWA nieuw leven in te blazen en 

bezig is met voorbereidingen daartoe, maar dat zijn licentienemers niet durven te beginnen met gebruik 

vanwege het conflict tussen partijen en de “waarschuwingsbrieven” die zij van verzoeker hebben 

ontvangen. Hij meent dat dit een geldige reden voor niet-gebruik oplevert. 

  

35. In verband met het begrip geldige reden moet worden vooropgesteld dat dit restrictief moet 

worden uitgelegd. Het Hof heeft geoordeeld dat, gelet op de doelstelling van het vereiste van normaal 

gebruik, het in strijd zou zijn met de opzet van de bepaling om hieraan een te ruime draagwijdte te 

geven. Het gaat enkel om belemmeringen die een voldoende rechtstreeks verband houden met een merk 

en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van 

dit merk voordoen (HvJEU, Häupl, C‑246/05, 14 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:340). 

 
36. Het Gerecht heeft daarbij gepreciseerd dat het moet gaan om externe omstandigheden die 

losstaan van de merkhouder en niet om omstandigheden die verband houden met zijn commerciële 

problemen, en daarbij expliciet geoordeeld dat het feit dat een procedure tot vervallenverklaring tegen 

een merk is ingesteld geen geldige reden voor niet-gebruik vormt (GEU, Naazneen Investments/OHIM - 

Energy Brands (SMART WATER), T-250/13, 18 maart 2015, ECLI:EU:C:2016:178, bevestigd door HvJEU, 

C-252/15 P, 17 maart 2016, ECLI:EU:C:2016:178).  

 

37. Dat geldt naar oordeel van het Bureau ook in casu. Uit niets blijkt dat er externe omstandigheden 

zouden zijn op grond waarvan het voor verweerder (of zijn rechtsvoorganger) onmogelijk of onredelijk 

zou zijn om het gebruik van het betwiste merk voort te zetten. De merkhouder heeft kennelijk op een 

gegeven moment de commerciële keuze gemaakt om te stoppen met het gebruik van het merk. Het merk 

is dus als gevolg van een door de merkhouder zelf gemaakte keuze vatbaar geworden voor 

vervallenverklaring. Wanneer er vervolgens een partij komt die het verval inroept, kan de merkhouder 

zich daartegen naar oordeel van het Bureau niet verweren door te stellen dat dit voor hem een geldige 

reden voor niet-gebruik van zijn merk zou vormen.  

 
38. Verweerder verwijst nog naar een beslissing van het Gerecht waarin er naar zijn mening in 

vergelijkbare omstandigheden zou zijn geoordeeld dat er wel sprake was van een geldige reden (supra, 

punt 21). Los van het feit dat het Bureau niet gebonden is aan een dergelijke beslissing en elk geval 



Doorhalingsbeslissing 3000030   Pagina 11 van 11 

 

rekening houdend met alle relevante omstandigheden op zijn eigen merites moet beoordelen, lijken de 

omstandigheden ook niet vergelijkbaar. In de door verweerder genoemde zaak was immers sprake een 

zeer specifiek feitenverloop en handelingen die werden gekwalificeerd als “frauduleus”, “misleidend” en 

“intimiderend” en gesteld noch gebleken is dat er zich in het onderhavige geval omstandigheden hebben 

voorgedaan die daarmee vergelijkbaar zijn. 

 

B. Overige factoren 

 

39. Beide partijen doen veronderstellingen omtrent de intenties van hun wederpartij en maken er 

melding van dat zij – tot op heden kennelijk tevergeefs – trachten te onderhandelen (zie supra, punten 

14 en 20). Het Bureau merkt op dat in deze procedure uitsluitend het normale gebruik van het betwiste 

merk, dan wel het bestaan van een geldige reden voor niet-gebruik daarvan, ter discussie staat. Voor 

aspecten die daarop geen betrekking hebben is in deze procedure geen plaats. Voor zover het geschil op 

dergelijke aspecten betrekking heeft, kunnen partijen overwegen het aan de bevoegde rechter voor te 

leggen.  

 

C. Conclusie 

 

40. Verweerder heeft niet aangetoond dat hij het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het 

instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is 

voor niet-gebruik. 

 

IV.  BESLUIT 

 

41. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000030 wordt toegewezen. 

 

42. Benelux merkinschrijving met nummer 587978 wordt doorgehaald.  

 

43. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE 

juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing 

vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE. 

 

 
Den Haag, 11 juni 2020 
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