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I. FEITEN EN PROCEDURE 

 

A. Feiten 

 

1. Op 18 september 2020 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het 

Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: “BVIE”) een vordering tot doorhaling in, op 

basis van de grond voor nietigverklaring voorzien in artikel 2.2bis, lid 2 BVIE, namelijk dat de aanvraag om 

inschrijving van het bestreden merk te kwader trouw is ingediend.  

 

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen de diensten aangeduid in klasse 43 van het op 8 

december 2016 aangevraagde en op 20 maart 2017 ingeschreven woordmerk JUFFROUW VAN ZANTEN 

(Beneluxmerk 1344529, inschrijvingsnummer 1007466). De overige aangeduide waren en diensten zijn 

niet betrokken in deze procedure. 

 

3. De proceduretaal is Nederlands.  

 

B.  Verloop van de procedure 

 

4. 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 29 oktober 2020. 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”). De administratieve fase is afgerond op 22 april 2021.  

 

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN 

 

A.  Argumenten van verzoeker 

 

5. Verzoeker schetst allereerst zijn geschiedenis. Hij geeft aan, onder verwijzing naar bij de 

argumenten ingediende uittreksels uit het handelsregister, sinds 22 juni 2012 een horecaonderneming te 

drijven in het centrum van Rotterdam met de naam Café Van Zanten. Verzoeker geeft aan dat de 

voormalige eigenaren de activiteiten van de oorspronkelijke uitbater op 11 maart 2016 hebben 

overgenomen1. Verzoeker geeft daarnaast aan op 10 maart 2017 het woordmerk CAFE VAN ZANTEN 

(Beneluxmerk 1350135) en het gecombineerd woord-/beeldmerk  (Beneluxmerk 

1350136) aangevraagd te hebben voor waren en diensten in de klassen 16 en 43.  

 

6. Tegen deze merkaanvragen heeft verweerder in deze doorhalingsprocedure oppositie ingesteld bij 

het Bureau2, althans voor de diensten aangeduid in klasse 43. Verzoeker geeft aan in deze opposities 

verweer te hebben gevoerd op basis van gestelde kwade trouw bij de aanvraag van het merk waarop de 

opposities waren gebaseerd, het merk dat nu in deze doorhalingsprocedure ter discussie staat. Het Bureau 

 
1 Letterlijke tekst: “Op 11 maart 2016 is de horecaexploitatie Café van Zanten, inclusief alle intellectuele 
eigendom, overgenomen door haar voormalige eigenaren en heeft Van Zanten de bedrijfsvoering voortgezet in 
de vorm van een besloten vennootschap.” Het BBIE interpreteert dit zo dat de natuurlijke personen die de 
besloten vennootschap die als verzoeker optreedt besturen, dit eerder deden in de vennootschap onder firma 
die blijkens het handelsregister voor die tijd de handelsnaam Café van Zanten voerde.  
2 BBIE: Deze procedures zijn op 8 juli 2020 afgerond met toewijzing van de opposities. Deze beslissingen zijn 
inmiddels definitief. De betrokken merken van verzoeker in deze procedure zijn thans alleen nog geregistreerd 
voor waren in klasse 16. 
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heeft dit verweer afgewezen aangezien de geldigheid van het ingeroepen recht in een oppositieprocedure 

niet ter discussie kan worden gesteld. Naar aanleiding daarvan heeft verzoeker vervolgens alsnog de 

doorhaling van het merk van verweerder gevorderd op basis van deze zelfde grond. 
 

7. Ter zake voert verzoeker aan dat verweerder ten tijde van oprichting van zijn onderneming op de 

hoogte was van het bestaan van Café van Zanten en dat hij toen al een sommatie (kopie is bijgevoegd bij 

de argumenten) van verzoeker heeft ontvangen om het voeren van de handelsnaam Juffrouw van Zanten 

te staken. Het merkdepot van verweerder voor horecadiensten toont naar mening van verzoeker aan dat 

verweerder willens en wetens verwarring heeft willen scheppen over de herkomst van deze diensten met 

de zijne. Uit de reactie van verweerder (kopie is bijgevoegd bij de argumenten) op voornoemde sommatie 

leidt verzoeker bovendien af dat verweerder nooit de intentie heeft gehad om een café te exploiteren 

waardoor het merkdepot in klasse 43 naar zijn mening onrechtmatig is. Verweerder heeft niet gereageerd 

op een tweede sommatie (kopie daarvan is bijgevoegd bij de argumenten) van verzoeker.  
 

8. Verzoeker geeft aan dat met het merk voor diensten in klasse 43 inbreuk wordt gemaakt op zijn 

oudere handelsnaamrecht en dat verweerder zich hiervan bewust is. Door de oppositie die verweerder 

tegen de latere merkaanvragen van verzoeker heeft ingesteld op basis van het bestreden merk, tracht 

verweerder het alleenrecht op de naam te krijgen, aldus verzoeker. Dit belet verzoeker de naam te 

gebruiken ten behoeve van de exploitatie van zijn onderneming. Verzoeker leidt hieruit af dat verweerder 

op oneerlijke wijze wenst te concurreren met hem waaruit naar zijn mening de onrechtmatigheid van de 

aanvraag blijkt. 
 

9. Ten tijde van de aanvraag van het bestreden merk had verzoeker niet de mogelijkheid om er 

oppositie tegen in te stellen omdat hij op dat moment geen eigen merkrecht had. Volgens verzoeker was 

verweerder hiervan op de hoogte en beoogde hij met zijn merkaanvraag het recht op de handelsnaam vast 

te leggen. Hierdoor is het bestreden merk te kwader trouw aangevraagd, aldus verzoeker. 
 

10. Verzoeker vraagt om doorhaling van het merk van verweerder in klasse 43 en verweerder te 

veroordelen tot vergoeding van de proceskosten in dit geding. 

 

B. Argumenten van verweerder 

 

11. Verweerder verwijst naar het Nederlandse recht. Naar zijn mening staat niet vast dat verzoeker 

beschikt over oudere handelsnaamrechten. Verzoeker is blijkens de door hem ingediende uittreksels 

opgericht op 11 maart 2016. Een andere onderneming voerde de handelsnaam Café van Zanten tussen 22 

juni 2012 en 11 mei 2016, zo blijkt uit deze uittreksels. Verzoeker laat volgens verweerder na om aan te 

tonen dat bij zijn oprichting ook de onderneming die het café voorheen uitbaatte werd overgenomen, dit 

blijkt in ieder geval niet uit de stukken. Verweerder geeft aan dat een handelsnaam alleen samen met de 

onderneming kan worden overgedragen. Verweerder geeft daarnaast aan dat verzoeker nalaat aan te tonen 

dat de handelsnaam ook daadwerkelijk werd gebruikt sinds de inschrijving van de beweerdelijke voorganger 

van verzoeker. In dit verband merkt verweerder op dat het recht op een handelsnaam ontstaat door gebruik 

en niet door inschrijving in het handelsregister. 

 

12. Daarnaast geeft verweerder aan zelf sinds 8 december 2015 als ondernemer actief te zijn en voegt 

hij ter ondersteuning van deze claim een print van een Facebook-account bij. Oprichting van verweerder 

vond plaats op 14 maart 2016 en derhalve slechts drie dagen later dan verzoeker. Verweerder meent dat 

hij op basis van het gebruik op Facebook zijn handelsnaam langer gebruikt dan verzoeker. Om die reden 

heeft hij geen gevolg gegeven aan de sommaties van verzoeker uit december 2016. Verweerder was 

volgens eigen zeggen ten tijde van de aanvraag van het bestreden merk door deze sommaties op de hoogte 

van de stellingen van verzoeker. Hij vindt echter dat verzoeker het niet bij het juiste eind heeft. Bovendien 
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vindt hij dat, indien dit anders zou worden beoordeeld, hij moet worden beschouwd als voor-voorgebruiker 

(Benelux-Gerechtshof (hierna: “BenGH”), 25 juni 2004, A 2003/1, TACO WINNER). Verweerder meent dat 

verzoeker niet heeft aangetoond oudere rechten te hebben, noch heeft aangetoond de eerste gebruiker te 

zijn. 

 

13. Door verweerder wordt gewezen op het feit dat verzoeker een doorhaling vraagt voor alle diensten 

genoemd in klasse 43. Verzoeker gebruikt een deel van de diensten genoemd in deze klasse bij het 

bestreden merk zelf echter niet, namelijk: “Tijdelijke huisvesting; kinderopvang; diensten van 

kinderdagverblijven en dagopvang centra; diensten van kindercrèches; informatie en advies inzake 

voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.” Verzoeker heeft dit volgens 

verweerder ook niet gesteld. Specifiek voor de diensten “kinderopvang; diensten van kinderdagverblijven 

en dagopvang centra; diensten van kindercrèches” geldt naar mening van verweerder dat deze in het 

geheel niet overeenstemmend zijn met de diensten die verzoeker aanbiedt in zijn café. Verweerder merkt 

in dit verband nog op dus ook niet op de hoogte te zijn van gebruik van de handelsnaam van verzoeker 

voor deze diensten. 
 

14. Verweerder geeft aan verzoeker nooit te hebben gevraagd om een financiële compensatie om het 

merk niet langer te gebruiken, niet mee te liften op de reputatie van verzoeker aangezien zijn handelsnaam 

ouder is en dat er geen sprake is van een relatie tussen partijen voorafgaand aan de aanvraag van het 

merk. Daarmee is er volgens hem dus geen sprake van in de rechtspraak gedefinieerde omstandigheden 

die een aanwijzing voor kwade trouw kunnen vormen. 
 

15. Hij stelt het merk daadwerkelijk te gebruiken ter onderscheiding van de diensten genoemd in klasse 

43 en dit al te doen vanaf een moment voorafgaande aan de aanvraag. Verweerder geeft aan onder de 

merknaam sinds 2015 een (horeca)concept te gebruiken. Naar eigen zeggen gebeurt dit inmiddels ook in 

een tweede vestiging, buiten de regio Rotterdam. Aldus meent verweerder dat er sprake is van gebruik dat 

overeenstemt met het doel van het merkenrecht. Van een oneerlijk oogmerk bij de aanvraag van het merk 

is dan ook geen sprake. Verweerder geeft ook aan nooit te hebben gepoogd verzoeker te beletten zijn 

handelsnaam te voeren. Wel heeft verweerder op basis van het merk oppositie gevoerd tegen 

merkaanvragen van verzoeker in de klasse 43.  

 

16. Verweerder concludeert tot afwijzing van het verzoek tot doorhaling met verwijzing van verzoeker 

in de kosten. 
 

 

III.  BESLISSING 

 

A.1 Kwade trouw – juridisch kader 

 

17. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan iedere partij bij het Bureau een vordering tot 

nietigverklaring instellen op grond van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE. Artikel 2.2bis, lid 2 BVIE bepaalt dat een 

merk moet worden nietig verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving ervan te kwader trouw is 

ingediend.  Het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de verweerder 

is dus het tijdstip van indiening van de aanvraag van het merk (Hof van Justitie van de Europese Unie 

(hierna: “HvJEU”), Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, rov. 

35). 

 

18. Het BVIE, noch Richtlijn 2015/2436, bevat een definitie van het begrip ”kwade trouw”. Aangezien 

het hier een autonome bepaling van Unierecht betreft, dient deze eenvormig te worden uitgelegd en moeten 

de betekenis en de draagwijdte van het begrip “kwade trouw” worden bepaald met inachtneming van de 
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context en het doel van de betrokken bepaling en deze Richtlijn (HvJEU, Malaysia Dairy, 27 juni 2013, C-

320/12, ECLI:EU:C:2013:435). 

 

19. In de zaak Sky and Others (HvJEU, 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45) herinnert het 

Hof eraan dat het begrip “kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis 

ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk en dat bij de 

uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten 

die van het economische verkeer en het stelsel van onvervalste mededinging (rov. 74).  

 

20. Het Hof heeft in dit verband geoordeeld dat de kwade trouw in de zin van artikel 2.2bis, lid 2 BVIE 

globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren (HvJEU, Chocoladefabriken 

Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 37). Hierbij geldt dat het (subjectieve) oogmerk van verweerder 

moet worden vastgesteld aan de hand van de (objectieve) omstandigheden van het voorliggende geval 

(rov. 42). Daarbij kan het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, in bepaalde 

omstandigheden op kwade trouw wijzen, hetgeen met name het geval is wanneer de aanvrager een teken 

als merk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van 

een derde tot de markt te verhinderen (rov. 43-44). In dat geval vervult het merk immers niet zijn 

wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de 

betrokken waar of dienst waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden 

van waren of diensten van andere herkomst (rov. 45).  

 

21. Dit zijn nadrukkelijk voorbeelden van de grote verscheidenheid van omstandigheden die een rol 

kunnen spelen (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 53). Het (subjectieve) 

oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria, waaronder met 

name de commerciële logica van de indiening van de inschrijvingsaanvraag. In het bijzonder moet worden 

nagegaan of de aanvrager van plan is het merk te gebruiken voor de wezenlijke functie daarvan, die bestaat 

uit het voor de consument of de eindgebruiker waarborgen van de identiteit of de oorsprong van de 

betrokken waar of diensten, in de zin dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan 

onderscheiden van waren of diensten van een andere herkomst (HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 

reeds aangehaald, rov. 45). Daarbij kan rekening worden gehouden met de oorsprong van het teken, de 

commerciële logica die de indiening van de aanvraag tot merkregistratie volgt en de voor deze aanvraag 

relevante chronologische volgorde. 

 

22. Krachtens regel 1.31 UR dient een verzoeker de vordering tot nietigverklaring met argumenten en 

stukken te onderbouwen. De verzoeker die de nietigheid van een aanvraag inroept op grond van kwade 

trouw dient de relevante feiten en omstandigheden te stellen (BenGH 21 november 1983, A 82-6, Cow 

Brand II). De bewijslast voor het bestaan van kwade trouw ligt derhalve bij de partij die zich beroept op 

deze nietigheidsgrond (zie tevens naar analogie Gerecht van de Europese Unie (hierna: “GEU”), URB, T-

635/14, 21 mei 2015, EU:T:2015:297 en NEYMAR, T-795/17, 14 mei 2019, ECLI:EU:T:2019:329). 
 

A.2 Kwade trouw – het onderhavige geval 

 

23. In het onderhavige geval geldt dat verzoeker enkel stelt een handelsnaam te voeren waar het 

bestreden merk mee overeenstemt en dat die handelsnaam ouder is dan het bestreden merk. Verzoeker 

toont met deze enkele stelling, die summier onderbouwd is met stukken, echter niet aan dat verweerder 

met zijn aanvraag een ander oogmerk heeft gehad dan zijn merk op de markt te gebruiken ter 

onderscheiding van de door hem aangeboden diensten. Verzoeker stelt noch bewijst dat verweerder 

daadwerkelijk pogingen heeft gedaan om het voeren van deze handelsnaam te blokkeren. Wel stelt hij 

hinder te ondervinden om zijn handelsnaam te gebruiken. Deze stelling is niet verder onderbouwd met 
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stukken waaruit dit blijkt. Er is dan ook geen sprake van aangetoonde omstandigheden die de conclusie 

zouden kunnen rechtvaardigen dat verweerder met zijn aanvraag een oogmerk heeft gehad dat afwijkt van 

hetgeen waarvoor het merkenrecht is bedoeld. 

 

24. Wellicht zijn of waren de omstandigheden dusdanig dat op basis van de Nederlandse 

handelsnaamwetgeving de aanvraag van het merk door verweerder onrechtmatig is jegens verzoeker. Of 

dit ook zo is, is ter vaststelling aan de bevoegde Nederlandse rechter. Als deze dit zou vaststellen, zou dit 

overigens op zich nog geen aanleiding vormen om aan te nemen dat verweerder met zijn aanvraag iets 

anders beoogde dan zijn eigen merkrecht zeker te stellen.  

 

B. Conclusie 

 

25. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er niet aannemelijk is gemaakt dat het 

bestreden merk te kwader trouw is aangevraagd voor diensten in klasse 43. Het beroep op nietigheid ervan 

faalt dan ook.  

 

IV.  BESLUIT 

 

26. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000251 wordt afgewezen.  

 

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

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

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

 

 

Den Haag, 2 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

Camille Janssen  

(rapporteur) 

 

Tineke van Hoey Diter Wuytens 

 

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens 


