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I. FEITEN EN PROCEDURE 

 

A. Feiten 

 

1. Op 20 juli 2021 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 het op 5 november 2020 aangevraagde en op 11 

februari 2021 ingeschreven woordmerk WLM (Benelux-inschrijving 1428713), voor de volgende diensten: 

 
Klasse 35 Publiciteit; Reclame; Zakelijk beheer voor modellen; Diensten van modellenbureaus; 

Modellenbureaus voor reclamedoeleinden; Modellenagentschap voor verkoopbevordering; Verschaffen van 

modellen voor reclamedoeleinden; Verschaffen van modellen voor reclame; Modeldiensten voor publiciteit 

of verkooppromotie; Modellenbureaus met betrekking tot reclame; Modellenbureaus met betrekking tot 

verkoopbevordering; Administratief beheer van wedstrijden voor reclamedoeleinden; Organisatie van 

wedstrijden voor reclamedoeleinden; Verspreiding van reclame; Verspreiden van reclamefolders; 

Verspreiding van reclamemateriaal; Verspreiding van reclamebrochures; Verspreiden van gedrukt 

reclamemateriaal; Het verspreiden van reclamemededelingen; Verspreiding van reclame voor derden; 

Verspreiding van reclame- en promotiemateriaal; Verspreiding van reclame via 

onlinecommunicatienetwerken; Verspreiding van reclame via het internet; Verspreiding van reclame-, 

marketing- en promotiemateriaal; Verspreiding van reclame voor derden via internet. 
 

Klasse 41 Publicatie van drukwerk in elektronische vorm; Publikatiediensten; Uitgeven van drukwerken; 

Uitgeven van brochures; Uitgeven van elektronische publicaties; Uitgeven van magazines; Reservering 

van concert- en theaterkaartjes; Reservering en boeking van plaatsbewijzen voor theatervoorstellingen; 

Reservering en boeking van plaatsbewijzen voor evenementen op het vlak van recreatie en 

vrijetijdsbesteding; Reservering en boeking van plaatsbewijzen voor entertainmentevenementen; Diensten 

van radio- en tv-presentatoren; Elektronische publicatie van teksten en drukwerk, andere dan de 

publicitaire teksten, op het internet; Het publiceren van foto's; Publicatie van drukwerk in elektronische 

vorm op het internet; Publicatie van drukwerk, anders dan reclameteksten, in elektronische    vorm; 

Ontspanning; Opleidingen; Toneelvoorstellingen; Organiseren en houden van wedstrijden; Beheer 

[organisatie] van wedstrijden; Organisatie van wedstrijden; Organisatie van wedstrijden en 

prijsuitreikingen; Organisatie van podiumshows; Organiseren en houden van prijsuitreikingen; Seminars; 

Fotografie; Fotografische compositie voor derden; Fotomontage; Uitgeven van posters; Diensten van 

fotografen.; Reserveren van plaatsbewijzen [tickets] voor voorstellingen; Plaatsreservering voor 

voorstellingen; Plaatsreservering voor voorstellingen en voor toneelvoorstellingen; Plaatsreservering voor 

shows; Plaatsbewijzen voor concerten (Reservering van -); Boeking voor theaters; Boeking van zitplaatsen 

voor entertainment evenementen; Ticketreservaties voor shows en andere ontspanningsevenementen; 

Ticketagentschappen voor theaterplaatsbewijzen; Publicatie van drukwerk, anders dan reclameteksten; 

Uitgeven van publicaties.; Filmproductie; Filmdistributie; Productie van films; Montage van films; Film- en 

videoproductie; Films (Montage van -); Montage van films (fotografische); Filmproductie voor 

ontspanningsdoeleinden; Productie van shows en films; Opname-, film-, video- en televisiestudio's; 
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Productie van films, anders dan reclamefilms; Productie van films en video's; Diensten op het gebied van 

het opnemen van geluid, film's, video's en televisie. 

 

3. De proceduretaal is het 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 26 juli 2021. 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 25 november 2021. 

 

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN 

 

A.  Argumenten van verzoeker 

 

5. Verzoeker schetst allereerst zijn geschiedenis. In 2011 is hij begonnen met het promoten van 

missverkiezingen en finalisten onder de naam WLM. Deze promotie bestaat onder andere uit het nemen 

van foto’s en het maken van filmpjes van o.a. finales, persvoorstelling, interviews en fotoshoots. In het 

kader van deze activiteiten heeft verzoeker de domeinnaam www.welovemisses.be in gebruik genomen. 

Van die domeinnaam wordt tot op heden nog gebruik gemaakt. In dat kader overlegt verzoeker ook een 

drietal printscreens via de Waybackmachine waaruit het gebruik van de betreffende domeinnaam blijkt en 

waarop zichtbaar is dat op de website die onder de domeinnaam hangt het volgende logo wordt gebruikt:  

 

 

6. Verzoeker merkt ook op dat hij door zijn jarenlange activiteiten een zekere bekendheid in de sector 

heeft verkregen. Hij werkt bovendien met bijna alle organisatoren van missverkiezingen samen.  

 
7. Verzoeker heeft in 2018 voor verweerder een reeks promotiefilmpjes gemaakt. Hij produceerde in 

zijn opdracht 101 promotiefilmpjes. In dat verband overlegt verzoeker eveneens een prinstcreen van zo’n 

video, waarop het WLM-logo zoals onder punt 5 wordt weergegeven. In 2020 is de samenwerking tussen 

partijen stopgezet, waarna verweerder gebruik is blijven maken van het teken “WLM”. Op 5 november 2020 

werd het betwiste merk door verweerder gedeponeerd. Vervolgens heeft verweerder op basis van dit depot 

verzoeker beschuldigd van merkinbreuk. 

 
8. Kort en goed meent verzoeker dat verweerder door het deponeren van het dominante element 

“WLM” uit het door hem gebruikte logo, terwijl partijen in dezelfde sector actief zijn en bovendien hebben 

samengewerkt, met voorkennis doelbewust het teken van verzoeker wil kopiëren.  

 

9. Volgens de website van de verweerder wordt het betwiste merk gebruikt voor 

“modellenwedstrijden”. Missverkiezingen en modellenwedstrijden vallen allebei onder de noemer 

“schoonheidswedstrijden”, zodat het gaat om dienstverlening in dezelfde (relatief kleine) sector. Verder 

maakt verweerder naast het teken WLM ook gebruik van het volledig uitgeschreven “We love Models”, 

http://www.welovemisses.be/
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welke aanduiding duidelijk gebaseerd is op “We love Misses”, dat al sinds 2012 de domeinnaam van 

verzoeker is. Deze tekens lijken visueel, auditief en conceptueel op elkaar. Door het gebruik van “WLM” en 

“We love Models” probeert verweerder dan ook duidelijk ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de 

reputatie van verzoeker. 

 
10. Verzoeker heeft toen hij achter het kwaadwillig gebruik van verweerder van het teken WLM kwam, 

zelf een depot voor een Benelux merk verricht van het logo zoals weergegeven onder punt 5. Verzoeker 

heeft verweerder ook aangeschreven over de inbreuk op de merkrechten van verzoeker, waarop evenwel 

pas na geruime tijd een reactie kwam. Gedurende die periode heeft verweerder evenwel het gebruik van 

“WLM” gestaakt, hetgeen impliceert dat verweerder zich bewust was van de inbreuk op de rechten van 

verzoeker. Niet lang daarna volgde echter een schrijven van de advocaten van verweerder waarin zij enige 

inbreuk ontkenden en eveneens hebben zij oppositie aangetekend tegen de aanvraag van verzoeker van 

het WLM-logo. 

 
11. Op grond van het voorgaande meent verzoeker dat het betwiste merk te kwader trouw 

gedeponeerd is en verzoekt hij het Bureau het nietig te verklaren voor alle diensten waarvoor het 

geregistreerd werd. 

 

B. Argumenten van verweerder 

 

12. Verweerder begint met een korte uiteenzetting over de activiteiten van beide partijen. Verweerder 

is een vereniging die zich toelegt op de organisatie van modellenwedstrijden en de promotie van modellen. 

De vereniging is opgericht in 2019 en sinds november 2020 voert hij zijn activiteiten onder de handelsnaam 

“We Love Models” en onder het Benelux merk “WLM”. Laatstgenoemde is de afkorting van “We Love 

Models”. 

 

13. Verzoeker heeft een hobby gemaakt van het volgen van missverkiezingen. In 2012 heeft hij 

hieromtrent een Facebookpagina gecreëerd “We Love Misses”. Als logo gebruikt hij de volgende afbeelding 

. “WLM” in het logo is dus de afkorting van “We Love Misses.” Op deze pagina brengt 

verweerder verslag uit van missverkiezingen en noemt zijn activiteit een “redactie”, zonder dat er hier 

echter een onderneming achter zit. Verzoeker heeft geen onderneming of BTW-nummer en het logo waarin 

WLM is verwerkt, wordt dan ook niet gebruikt in het economisch verkeer. Het logo wordt niet gebruikt ter 

onderscheiding van waren of diensten. De onderhavige vordering is ook door verzoeker als natuurlijk 

persoon ingesteld. Verzoeker organiseert geen missverkiezingen en ondersteunt geen miss-en of misters, 

hij brengt louter verslag uit van missverkiezingen. Dit doet hij niet in een professionele hoedanigheid maar 

puur als hobby.  

 

14. Over de relatie tussen partijen merkt verweerder als volgt op: Verzoeker toonde interesse in de 

activiteiten van verweerder en is lid geworden van de vereniging van verweerder. Verzoeker heeft in de 

loop van 2018 vrijwillig foto’s en filmpjes gemaakt die gebruikt mochten worden door verweerder, maar dit 

deed hij als hobbyist en hij heeft hiervoor nooit een betaling ontvangen. In 2020 verslechterde de 

verstandhouding tussen partijen. Verweerder had behoefte aan professionele dienstverlening en wenste 

een beroep te doen op professionele fotografen, iets dat verzoeker niet kon bieden. Daarnaast had 

verweerder een concept uitgewerkt rondom “We Love Models”, wat afgekort zou worden als WLM en onder 
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welk merk verweerder zich op de markt wenste te positioneren, zich daarbij richtend op het promoten en 

ondersteunen van modellen en het organiseren van modellenwedstrijden.  

 

15. Hoewel verweerder geen akkoord nodig had van verzoeker, wenste hij afspraken met verzoeker te 

maken over het gebruik van “WLM” teneinde discussie te vermijden. Het gebruik van verweerder bleek 

voor verzoeker geen probleem. De interesse van verzoeker ging uit naar het opvolgen van 

missverkiezingen. Hij gebruikte “WLM” niet in het economisch verkeer en was van plan zijn hobby op een 

laag pitje te zetten. Verweerder overlegt in dit verband ook printscreens van correspondentie tussen 

partijen waaruit dit zou blijken. Verweerder stelt dat ook mondeling is afgesproken dat verzoeker enkel nog 

“we love misses” zou gebruiken, en verweerder “WLM”. Desondanks bleek verzoeker het logo zoals onder 

punt 5 weergegeven toch weer te gebruiken, met de toevoeging “the original” daarbij. Naar aanleiding van 

contact dat partijen hierover hadden, verwijderde verzoeker het element “WLM” uit het logo, om dat 

evenwel op een later moment weer te gaan gebruiken. 

 
16. Verzoeker heeft vervolgens hulp ingeschakeld van een juridisch adviseur, die aan verweerder liet 

weten dat “WLM” door verzoeker als handelsnaam werd gebruikt. Iets dat door de raadsman van 

verweerder is betwist. Op die betwisting werd door verzoeker niet gereageerd, wel ging hij over tot het 

doen van een merkaanvraag voor het logo zoals onder punt 5 weergegeven, voor diensten in klassen 35 

en 41. Verweerder heeft daartegen oppositie ingesteld, waarbij het betwiste merk waartegen nu deze 

doorhalingsactie is gestart is ingeroepen. 

 
17. Verweerder wijst ook naar wat hij omschrijft als leugens van verzoeker. Zo heeft verzoeker nooit 

filmpjes geproduceerd voor verweerder, wordt er een screenshot weergegeven van een filmpje van 

verweerder waarop verzoeker zelf zijn logo heeft geplaatst en heeft verzoeker niet 101 filmpjes gemaakt 

voor verweerder. Verder heeft verweerder nooit “WLM” verwijderd van diens Facebookpagina (wat volgens 

verzoeker een erkenning zou inhouden dat verweerder wist dat zij “WLM” niet mocht gebruiken).  

 

18. Er is volgens verweerder geen sprake van kwade trouw. Allereerst geniet het gebruik van verzoeker 

van “WLM” geen rechtsbescherming. Dit gezien het feit dat verzoeker geen onderneming is en dat er met 

“WLM” geen deel is genomen aan het economisch verkeer. Van een handelsnaam is hoe dan ook geen 

sprake. Uit de argumenten van verzoeker blijkt ook niet duidelijk op wat voor recht hij zich nu precies 

beroept in deze procedure. De naam “WLM”, de domeinnaam "http://www.welovemisses.be" en het gouden 

logo bieden geen grond om de nietigheidsvordering te ondersteunen. 

 
19. Verder bestond er tussen partijen een akkoord dat verweerder “WLM” zou mogen gebruiken. 

Sterker nog, verzoeker zou zelf stoppen met het gebruik van “WLM”.  

 
20. Zelfs indien er wel sprake zou zijn geweest van economisch voorgebruik en de afspraak tussen 

partijen niet had bestaan, dan nog kon er geen sprake zijn van kwade trouw. Enkele voorkennis is immers 

onvoldoende om te spreken van kwade trouw. Als verzoeker al een dienst levert, dan is dat die van een 

nieuwsdienst over missverkiezingen die de actualiteit hierover volgt en hierover bericht op zijn 

Facebookpagina. Dat is een andere dienst dan die verweerder levert, te weten de promotie en 

ondersteuning van missverkiezingen en de organisatie van modellenwedstrijden. De werkelijke 

dienstverlening van verzoeker verschilt dan ook van de dienstverlening waarvoor hij zijn merk heeft 

ingediend. Verder heeft verweerder zijn eigen commerciële logica en belang om “WLM” te willen gebruiken. 

Waar “WLM” bij verzoeker staat voor “we love misses” staat het bij verweerder voor “we love models”. 

Verzoeker kan dan ook gewoon “we love misses” blijven gebruiken. 
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21. Ten slotte merkt verweerder op dat verzoeker misbruik maakt van de doorhalingsprocedure bij het 

Bureau. Verzoeker verleent geen diensten en is niet actief in het handelsverkeer. Als verzoeker wel handelt 

als onderneming, dan is dit in strijd met Belgisch recht dat bepaalt dat natuurlijke personen die in België 

activiteiten uitoefenen verplicht zijn om zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en te 

werken onder een ondernemingsnummer. Het zou niet toegelaten mogen worden dat iemand die zich 

volledig onttrekt aan het legale handelsverkeer door in zijn eigen land de wettelijke verplichtingen die op 

ondernemingen rusten naast neer te leggen, en die dus in juridische zin niet als onderneming geldt, zich 

voor het Bureau wel als een onderneming zou mogen doen voorkomen.  

 

22. Verweerder concludeert dat het verzoek moet worden afgewezen, met veroordeling van verzoeker 

in de kosten van deze procedure. 

 

III.  BESLISSING 

 
A.1 Kwade trouw – juridisch kader 
 

23. 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.1 

 

24. 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 

context en het doel van de betrokken bepaling en deze Richtlijn.2 

 

25. In de zaak Sky and Others3 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.4 

 

26. 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.5 Hierbij geldt dat het 

(subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van de (objectieve) 

omstandigheden van het voorliggende geval.6 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.7 In dat geval vervult het merk 

 
1 HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, rov. 35 
2 HvJEU, Malaysia Dairy, 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435 
3 HvJEU, Sky and Others, 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45 
4 HvJEU, Sky and Others, reeds aangehaald, rov. 74. 
5 HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 37 
6 HvJEU  Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 42 
7 HvJEU  Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 43-44 
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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.8 

 

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

kunnen spelen.9  Het (subjectieve) oogmerk van verweerder moet worden vastgesteld aan de hand van 

objectieve criteria. 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.10 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.11 

 

28. 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.12 De bewijslast voor het bestaan van kwade 

trouw ligt derhalve bij de partij die zich beroept op deze nietigheidsgrond.13 

 

A.2 Kwade trouw – het onderhavige geval 
 

29. Een merkrecht wordt verkregen door registratie14, waarbij het zogenoemde “first-to-file” principe 

geldt. Daarbij wordt een merkrecht toegekend aan degene die als eerste een merkaanvraag heeft 

ingediend, zelfs wanneer een andere partij eerder gebruik van het merk kan aantonen. Kwade trouw vormt 

op dit principe een uitzondering en is bedoeld als een correctie ter voorkoming van misbruik van het 

depotstelsel.15  

 

30. In de onderhavige procedure staat uitsluitend de geldigheid van de door verweerder verrichte 

merkaanvraag ter discussie. Zoals reeds overwogen is bij de beoordeling van de gestelde kwade trouw het 

oogmerk (of intentie) die verweerder bij de indiening van de aanvraag had doorslaggevend. Bij de huidige 

stand van de (medische, biologische ..) techniek is de (subjectieve) intentie van een partij niet door middel 

van exacte wetenschappen te meten. Deze moet dus worden aangetoond aan de hand van (objectieve) 

feiten en omstandigheden. De door verzoeker aangehaalde feiten en omstandigheden zijn hierbij naar het 

oordeel van het Bureau niet overtuigend: er kan niet met zekerheid worden gesteld dat verweerder ten 

tijde van de aanvraag van het betwiste merk geen intentie heeft gehad het betwiste merk te gaan 

gebruiken. Sterker nog, er lijken aanwijzingen te bestaan dat die intentie er wel degelijk was. Voor de 

 
8 HvJEU  Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 45 
9 HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 53 
10 HvJEU, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 45 
11 Zie tevens GEU . BIGBAB, T-33/11,  14 februari 2012, ECLI:EU:T:2012:77, rov. 21 en GEU T-321/10, 
GRUPPO SALINI, 11 juli 2013, EU:T:2013:372, rov.  30. 
12 BenGH 21 november 1983, A 82-6, Cow Brand II 
13 Zie tevens naar analogie 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 
14 Artikelen 2.2 en 2.19 BVIE 
15 Zie in die zin ook rechtbank Den Haag BIBBY, 18 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9878, rov. 4.6, 

waarbij de rechtbank verwijst naar de Memorie van toelichting bij het BVIE, onder 3a 
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aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk bestond er, gelet op de activiteiten van de aanvrager en 

de chronologische volgorde van gebeurtenissen, een commerciële logica.  

 

31. Hoewel uit de stukken naar voren komt dat verweerder zich bewust was van het feit dat verzoeker 

“WLM” gebruikte als onderdeel van een logo, kan uit dat enkele feit niet zonder meer worden afgeleid dat 

hij enkel zou hebben beoogd verzoeker, of enige andere derde, te dwarsbomen in zijn activiteiten.   

 

32. Uit het feit dat partijen met elkaar in onderhandeling zijn getreden kan niet zonder meer worden 

afgeleid dat er bij verweerder ten tijde van de aanvraag sprake was van een oneerlijke houding of een 

oneerlijk oogmerk. Ook het al dan niet tijdelijk staken van het gebruik van het betwiste merk – voor zover 

daarvan al sprake zou zijn geweest, hetgeen niet onomstotelijk blijkt - kan niet zonder meer de conclusie 

rechtvaardigen dat verweerder enkel zou hebben beoogd verzoekers, of enige andere derde, te 

dwarsbomen in hun activiteiten of anderszins het betwiste merk te willen gebruiken voor andere doeleinden 

dan het zich op de markt te willen onderscheiden van andere aanbieders.  

 
33. Een bijkomende omstandigheid in dit verband is het feit dat het niet duidelijk is waaruit de 

rechtsbescherming van het door verzoeker gebruikte WLM-logo zou bestaan en waarom of op welke wijze 

die rechtsbescherming een rol moet spelen bij de beoordeling van de gestelde kwade trouw. Hoewel de 

mate van rechtsbescherming van het door verzoeker gebruikte teken een omstandigheid kan zijn die 

mogelijk meeweegt bij de beoordeling van kwade trouw, 16 heeft verzoeker nagelaten, zoals ook opgemerkt 

door verweerder, toe te lichten waarop hij zich nu precies beroept in deze procedure, of wat de 

merkenrechtelijke relevantie daarvan is. Het had dan ook op de weg van verzoeker gelegen nadere 

toelichting en onderbouwing te geven over wat de relevantie van het gebruik van het WLM-logo zoals 

weergegeven onder punt 5 precies is en/of waar de geclaimde reputatie van verzoeker uit zou bestaan, in 

het bijzonder nu, zoals reeds opgemerkt in punt 28, de bewijslast voor het bestaan van kwade trouw bij de 

partij ligt die zich erop beroept.  

 

34. Daar staat tegenover dat het betwiste merk “WLM” volgens verweerder, die dit ook met stukken 

heeft onderbouwd, naar “we love models” verwijst. Een dusdanige beschrijvende slogan kan middels het 

merkenrecht in beginsel geen rechtsbescherming verkrijgen, zodat een wel merkenrechtelijk te beschermen 

variant daarvan gebruiken en beschermen het Bureau commercieel nuttig en logisch voorkomt. 

 

35. Uit de stukken wordt duidelijk dat de relatie tussen partijen zeer gespannen is en beide partijen 

lijken niet in alle opzichten zuiver te hebben gehandeld. Dat is echter onvoldoende om te kunnen spreken 

van “kwade trouw”, gezien hetgeen is besproken in punten 29 t/m 34. De vraag dringt zich dan ook op of 

het instellen van deze procedure bij het BBIE, die slechts betrekking heeft op een beperkt aantal 

rechtsgronden, de juiste keuze is voor het beslechten van het kennelijk tussen partijen bestaande conflict.  

 
Conclusie 
 

36. Op basis van de omstandigheden van het geval zoals die door beide partijen zijn gepresenteerd, is 

er onvoldoende reden om aan te nemen dat verweerder het betwiste merk te kwader trouw heeft 

aangevraagd.  

 

 
16 HvJEU  Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, reeds aangehaald, rov. 46 e.v. 
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B. Conclusie 

 

37. Het Bureau concludeert dat niet genoegzaam is komen vast te staan dat verweerder de aanvraag 

om inschrijving van het betwiste merk te kwader trouw heeft ingediend. 

 

IV.  BESLUIT 

 

38. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000325 wordt in zijn geheel afgewezen. 

 

39. Benelux merkinschrijving met nummer 1428713 blijft gehandhaafd  

 

40. 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, 15 juli 2022 
 

 

 

 

 

 

Pieter Veeze 

(rapporteur) 
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