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UNWERSITEIT VAN AMSTERI)ANL
gevestigd te Anisterdain.
erzuekster.
hierna te ben cii: UvA.
advoil: I:r. 1-1. \V. Rc:rdnk te AmstcrJ:ii.

tegen

& BENELUX-ORGANISATIE OOR 1)E INTELLECTUELE EIGENDO]
(MERKEN ENTEKENINCEN OF MODELLEN e:: hiairorgaan
het BENELUX4IU REM VOOR DE LNTELLECTUELE El(;LNDoij (1FRKEN EN
TEKENINGEN OF 1ODELLEN).
gevestigd te Den Haag.
er” eercer.

Ii ienia te noemen: liet Bureau.
vertegenoordigers c art. 2. 2 lid 2 BVI E:rrs. LIP. Janssen en P. Veeze.

De procedure

Bij op 25 april 2018 bij liet hof ingekomen verzoekschrift, niet prodtmcties. heeft LIvA het hof
verzocht het Bureau te bevelen het depot van liet voord,iierk AMSTERDAM UNIVERSITY in
te szlirijven. niet veroordeing van het Bureau in (Ie kosten van de procedure.

Bij er” eerschrift. niet prodti:tes. ;eeft liet Bureau liet verzoek bestreden. lie: 8 :reau heeft
er daarbij op ge” czeii (lat het erzoeksclIFifi is gerich tegen lle Benelus-Bureau ‘oor dc
[nteliec:uele Eigendom. ten ij 1 dat tegen dc Bc:;eu-Organ isaI ie voor de intel lecttiee
Eigendom (die anders dan 1w: Bemwltix-Bureau voor de [ntelec:,,ele Eicrdcm
rechtspcrsooni khcd bezit) md moeten orden ingesteld. Zij is eVemiei rilwi 1kg
verschenen om één van haar organen, het Bcneltix-Bttrea:i ‘oom de Intellectuele Eigendam. te
vertegen” oordigen. Aldus kan het e’ zoeksclirii geacht werden tegen dc Be:;eLx
Organsatie voerde lntekec:t:c!c Eigendo::; cc zijn ingesteld.

De rncndeEngc eliaiidcng ‘an het ‘erzoek heeft paatsgeoridemi op S oktober 208. bij
“elke eegenlieid partijen ht:mi sLa:idpnten hebben doen toeNchten, L A door haar
advocaat en zijn kardoorgeneo mr. S.T 1-1 Janssen en her Bureau door 1rs. Janssen en Veeze
voornoemd.

Zoa’s dit luidde voor 1 jurn 20 S voo de inn erkingirediiig van de protocol len van 2 mei en 6
dcce mb e r 20 14
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Beoordeling ‘all het erzoek

hit de processtukken en de stei i ,igen van partijen is het volgende gebleken.

1.1. Op 21 haan 2016 heeft UA een Benelt.—dc ot (tw. 1329105) ‘erriIi: van liet
oeid.i;rk .4 \ISTE RDAM UN IV li RS 11V — Ii ie,-;w ook, liet teken — voor ‘arei; cii d instei:

in cie klasscnü3, 09. 14. 6. 18.20.21.22.24,25.28.41.42 en 45.

1 .2. Bij hr ie t ii 1 4nov n buy 2 1 6 heeft he Bi reo, bill t]’ A iii edege dce td oor nein ci is
te eün de inschrijving ie “eigeren omdat liet leken heschrijvend is en ondersclieklentl
vermogen mist. wand ij js ver’ezeil naar de artikele,, 2.11 lid 1 sub bene BeneIii— erdrag
inzake de ipiiellectuele eigendom (merken en tekeniatzen olniodellen)2. hierna: HVIL-..

1.3. B brieF van 13 mei 2017 heeft tivA hen’ aar en,aakl tegen de voorlopige
weigering. D,arin heeft zij (kort samengevat) aangevoerd dat zij belang heeft bij hei
regi storen v nu een Engelse variant op haar naam ii ve hand niet 1 nge Is In lig onderwijs aan
(buitenlandse) studente ii, als mede om te kun ne ii optreden tegen namaak prod t, eten. Z j heft
er op gewezen dat zij al diverse woord/beeldinerkeii met daarin het voordelcnient
AMSIERDAM 1[NIVFRSTTY heeft geregistreerd cii dat verschillende andere Nederlaiidçc
‘in i vers i te i te ii een of neer Engelse van i nut(en) val i is’ naam hebben ge ‘egi si reerd al
voo,’dnierk. lJ’-A heeft liet Bureau op clie grond erzocI,t over te gaan tot inschrijving van
liet teken. p1 iiiiair ‘oor alle ‘varen cii diensten waa,-vonr iets gedeponeerd. subsidiair (voor
het geval liet teken heschirij end is cii elk onçlerscIie icle,id enihlogen ni st voor de diensten uit
klasse 4 ) voor al clie areli en diensten liet ititzondeni lig van d ieiisteii in klasse 4E. neer
stibsid in ir (cor liet geval het iken hescI:rij end s en eik onderseheidend ernioge,: ni st
‘oor de waren leern:dd&en en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toe steLn) :1 klasse 6 cii

diensten iii klasse,i 4l en 42) ‘Cor al die “aren en dicnsien niet uitzondering ‘-all cle “are,’
leer,iiiddle: en onder;snia:eriaal (uitgezandc’d tstcllen) in klasse 16 en de diensten in
kassen 41 en 42 Ter roeI ichrng ‘all haar (neer) st:bsidiai re verzoek stel: L A da: het teken
voor al die andere w w’en en diensten (anders dan die uitQezonderd) niet hesclirij cnd kan
‘orde,i eaclit en el onderschc idcnd vermogen heeft. onida clie varen en d ie,lste,’ geen

ken mc rken I,ehhe:, ami A:risterda ifi eli :of ccii t’; Cl kit.

1.4. Het Buremi heeft hij brief van 26 fehruar 20:8 daarop gereageerd en t A
geïit Forr:;crd dat de ooropge eigti ing gehandhaaFd h ij 1 )aarbi is tevens dc defln iii’

beslissing tol ‘veigeri ig aan Ii vA gestuurd. Ter ondorbotiv ing van de veigering ,eeft hei
Bill-eau (kou snnielgeval) het volgende over’oen. lavA gebruikt liet AMSTERDAM
UN VERS ITY maar t ii iversity of Amsterdam als Engelse anndu ding / vertaling n baar

naam. N ei bes-treden is dat het teken ah 1,1111v heselirij velid is ei] olidersclieidend ver,nogen
‘ii st. Inbiurgering is niet gesteld noch bewezen. -lei bestaan van woord/beeldrnerken met liet
woordelemeni AMSTERDAM UNIVERSITY betekent niet dat dit woordelement voor
inschrijving als woordrnerk in aanmerking komt. Dc toetsing op al,solute uronden dient een
algemeen belang. Flet belang van UvA hij inschrijving van het teken als merk kan daar niet
aan afdoen. Dat andere universiteiten een registratie hebben verkregen voor de Engelse
vertaling(en) van hun naam is niet relevant, aangezien ieder depot op zij ii eigen merites dient

2 Zoals dit luidde voor 1 juni2018 voor de inwerkingtreding van de protocollen van 21 mei en 6
december 2014
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te wcrden I,eoordced. zoas ook is overw ogen door het 1 lof ml itisi:e van de Europese
Unie (hierna: NU EL) in liet Postkan:cor-arresi (12 tèbruari 2001. zaak C-363’99.
ECLI:EL:C:2004:86). Het is gcbrukeEik voor t;niersiteien om merchandisng’-ariikeIen
op de markt te brengeir Voor alle in het depot aangeduide ware’] en diensten kan het teken
dienen ter aanduiding van kenmerken ‘au de he:rcffe:d “aren en ±enste::. omdat zij
afkomstig ku:;,ien zijn van een ‘mi’ ersiteit in A,nsc,da:n -

2- In artikel 2.11. 1 BV]E is bepaald:

1 Het Buy-eo,, l,’eigefl ee)? ,nerk ii, te ‘hi-i/i ei, bie/je,; ,u,i- :1/,, vut-deel;

b. hei merk elk o,ule,’scl,eide,,d veinzogen ,,,ist;

c. het ,,,p,k ufiç/i,ije,,cf bestaat uit tekens of llzuiz ingeli die in de handel kuwlL’II die,,c,,
tot ,mnd, idn;g YOu saai-t, hoedanigheid luie vee/la ii besteinmizg. 1 ic,arde, plaats
iw; he,ko,,,st of/zet tijdstip i’ai; e,-i’cu,rd,gi;,g tn, de waren of veri-ichting vat, de
dienst of ancien’ Icennierken i-a,, de na,’c,î of diens/in,;

3. UvA heeft in haai’ verzoekschrift de aangevoerde ‘eigeringsgmndeti bestreden. Zij
verzoekt het hof dc beslissing van het Bui-eau te veru etigcn en de inschrijving van het teken
te hevelen, primair voor de in het depot genoenide waren en diensten en stuhsidiaïr en meer
subsid air zoals hiervoor onder rov. 1 .3 veergege cii. dan eI liet S Lureati te bevelen de
aanvraag van liet depot onder nuulimer 1329105 ve Iicdig te Ileroverwegen

UvA heeft diverse niotiverinsk!achen tegen de besHssin ‘an het liureau
opge orpeui 1 et hof merkt o da: deze — zelfs indien deze gegro::d zouden zijn — ne lot
toe” i;zin ‘a’I het erzock kunnen leiden, De absolute “ci2eringsgronden dienen ec:
algeuiiccn belang, zodat het hof aleen op grond ‘fl1] een inlintudeljke toetsing aan die
gronden tot toe- of afwijzing van het verzoek kan konien Om dEezelf& reden kan de
omstand iglie id dat andere unh ersiteiteul een merk nschrijing hebben gekregen ‘oor
rgcIHkhare aaiidiiidnigeii onder vergei jkbare onistandigliede,i er niet toe leiden dat 1 EvA
aanspraak zoti kunnen maken op inschrijving ‘ar. Ee: teken. iiiden een ml de absolute
weigeringsgronden zich zou oordoen. In die zti is liet standpunt val] het Bureau dat iedere
zaak op zijn eigen merites moet worden beoordeed juist.

5, hJvA heeft bestreden dat het leken AMSTERDAM UNIVERSITY beschrjveuid is in
dc zuji van art kel 2.11 lid 1 sub c BVIE en o,iderscheidend vermogen ii ist in de un van
artikel 2.11 lid 1 sub b BVIE.

6. Een Leken is beschrijvend als het kan dienen tot aanduiding van (soort. hoedanigheid.
hoeveelheid, bestemming. waarde. plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging of
andere kenmerken van) de waren of dieuisten, waarvoor het is gedeponeerd. Dergelijke
tekens mogen niet als merk worden ingeschreven. Daarmee is het algemeen belang gediend
dat iedereen vrij en ongestoord zijn “aren of diensten en kenmerken daarva,i. ook in de
toekomst. moet kunnen beschrijven. Een conibinatie van beschrijvende tekens is alleen dan
niet ook heschrij’cnd, indien de door de combinatie ge” ekte indruk “er gelloeg verwijderd is
van de indruk die uitgaat van dc eenvoudige aaneeuivoegi,m van die bestanddelen (vgt.
Postka ntoo r-arre St) -

7. Zoals UA erkent betreft AMSTERDAM een geografische aanduiding ‘all de stad
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Amsterdam. UNIVERSITY is een (Engelstalige) aanduiding voor een instelling voor hoger
wetenschappelijk onderwijs. let samengestelde teken AMSTERDAM UNTVERSITY
verschil n jet van de lo utere som van zijn bestanddelen, liet verwijst iiii niers naar een

instelling voor hoger veteuscliappe lijk onder’ ijs in Musterdatu,

8. UvA is gevestigd in Amsterdam. Ter zitting is door (ivA erkend dat zij zich bezig
houdt 1] et hel aaii bieden van clie ii steil in de klassen 4 1 en 42. N mr het oordeel van liet hof is
hel teken AMSTERDAM UNIVERSITY heschrjvend voor deze diensten, alsmede voor de
leerni iddelen en onder’ ijsmaterialen (uitgezonderd toestellen), begrepen in klasse 16.

9. Het standpunt van t J vA dat de voordcoiiibinatie als geheel beschouwd ii ict (geheel)
beseli rij ve id is en cl onderse heide nd vermogen toekomt, om dat andere tin ers iie iten ook
derge ke aa nd u i diii gen (p laatsnaani + t’ iii vers ite it, of andersom) gebrii i ken en het pti b i ek
gewend is de door mii vci’s iteiten aangeboden wa,’en en diensten op basis van deugd ijke
aand iii diii gen te onderscheid cii, wordt verworpen, IJvA heeft dat — door liet Bureau
bestreden— standpunt ii iet nader onderhou d. zodat het reeds daarom niet als juist kon
worden aanvaard. Voorts Qeldt dat dc door andere universiteiten gebit, i kte ergeI ïj khai’e
aand u diii gen eveneens als bes cli rij ve nd en ub liii! iv ii ict oude i-sclie i de nd moeten worden
aangemerkt ‘oor de 1 ervoor onder rov. 8 genoemde waren en diensten. 1 )at die benamingen
door geb ‘iii k (kun ie ii) zijn ingeb ti rge i’d en alsnog ond ersc lie i de nd ve ri’ ogen hebben
gekregen of om andere redenen zijn ingeschreven inaakl niet dat het teken AMSTERDAM
UN IVERS i’rv niet heschrijvend zou zijn en ‘vul uh biltio ondersclteidend vermogen zon

hebben, Op dezelfde gronden wordt de steil ing van UvA, dal zij bekend staat als
tIn iversite t van A nisterdani’ c,q. University of Atnstei’dani’ en liet teken AMSTERDAM

UN iv E RS ITY dus ook onderseheidend is voor het publiek, verworpen.

lO. Bij de beoordeling of een teken als hescl,rjvend moet worden aangemerkt is liet
bestaan van synoniemen of alternatieve heschrij vingen niet relevant. Datzelfde geldt voor het
aantal es n en r,’e nten dat op de desbetreffende markt actief s (vg 1. Post kan toor—a rrcsl, vs. 57.
58, lOl). Aan de dooi’ UvA estelcle onistancl igheden dat de andere Un versiteiten in
Amsterdam (Engelse) benamingen gebruiken die aRvijken van AMSTERDAM
UN IVERSIFY en dat er slechts een beperkt aantal onderwijsinsteli ingcil van de benaming
universiteit gebruik mogen maken komt daarom geen betekenis toe. 1-let betekent ‘neer in liet
bijzonder niet dat ei’ vanwege die omstandigheden geen aanleiding zou bestaan de
aandinding AMSTERDAM ITNIVFRSI’FY Vrij te houden voor de ‘varen en diensten
‘vaart oor deze aancluid ing als hesclirijvcnd moet worden aangenierkt. Kovetid ien is niet
noodzakelijk dat het teken op het nionient van beoordeling door concun’enlen woi-dt
gebruikt. [let is voldocnde dat het teken in de toekomst kan dienen om (kenmerken van) de
varen of diensten te beschrijven (vgl. Postkantoor—arrest)

II. Uit het voorgaande volgt dat het teken AMSTERDAM UNIVERSI lY geacht moet
worden heschrijvend te zijn voor leermiddelen en onderwijsmaterialen (uitgezonderd
toestellen), begrepen in klasse 16, alsmede diensten in cle klassen 41 en 42. zodat liet tevens
cib inido oude rsc 1w i dend vermogen mist.

I2. Een beselirjvend teken kan door gebruik inburgeren en alsnog onderseheidend
verniogen krijgen. 1-let Bureau heeft er in zijn verweerscliriff — tei’echt — op ge ezen dat UvA
zich in de bezwaarfase en haar verzoekschrift niet (kenbaar) heeft beroepen 01) de
inburgering van liet teken AMSTERDAM UNIVERSITY. In de passage in het
hczvaarschri€t aarop UvA heeft gewezen ter onderbouwing van een beroep op inhurgering
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in de lxz” narf:,se (pagina 3. eerste alinea ‘al: zon beroep op inburgeri:tg r.a le -ezen. Het
hof merk: oors op dat ee!] dergelijk beroep niet ‘oor hei eerst kan worden gedaan bij
verzoekschrift — als da: er a in gelezen zou moeten ordcn — en al helemaal -Jet ‘oor liet
een: ter zitti ig

13. Ter zitting heeft UvA medegedeeld dat zij geen be ijs van i nbtirecrng va:i het eken
lieeii. maar haar standpunt ter zake van inhirgering als volg: vtrduidelkt. Het Burea:, heefi
liet eveneens door EJvA gedeponeerde teken IJnversky of Ams:crdam i!:gestre\ ei:.
omdat lie: [3 uren’ vsor dat teken (liet as oor _nïversite it van Amsterdam ) anib:shak e
inburgering heefi nangenomeli, Siellende dat AMSI’LRDAM IIN]VERSItV een synoniem
is an liii iersity of Amsterdnm. althans dat dit i,wissel bare tekens zijn — heide een
Engelse -erIa lig van haar bekende naam 1,1 vers iteil van Amsterdam — meent U’ A dal
het Bureau dnaroni ook voor AMSTERDAM LrNlvESliY amhtshalvc inburgering had
moeten aanl]e,iie,i en tot inschrijving vali dat teken had moeten overgaan.

14. Het Bureau heeft bestreden dat het publiek AMSTERDAM IJNIVERSITY als
synon em voor Un iversity of Amsterdam’ oF als Engelse ve,-tal ing van de naam Universiteit
van Amsterdani zal opvatten. Volgens liet Bureau begrijpt het publiek het teken
AMSTERDAM UNIVERSIlY als ‘een Amsterdanisc Universiteit’. Daarenbove,i heeft UvA
het teken AMSTERDAM IJNIVERSIlY helemaal liet gebruikt (met uitzondering van ôön

enkele keer ii een publicatie uit 1948) — zij gehrui ikt u,iNh, itend Un iversitv of Amsterdam
als Engelse vertaling van haar naam — zodat ook daarom [Iburgering niet aan de orde kami
zijn. aldus liet Bureau,.

15. In het ticht van het door het Bureau gevoerde ver” eer tegei’ her onder print t 3
eergege en sta idpuiiir ‘pan L A. kan hij gebreke an en ge onderboi,vEng ‘all lie: s:andpunt
van U A — zo” ei ten aan? ie van het op% allen van hem teken al; s>’nonem voor ;i kerst’ of
Amsterdam. as tmi aanzien van het gebrt:k van h; leken — ziet van de juistheid d3ar 3h

orden i,i:geia;:. De ezkele steil ing- dat de andere in Amsterdani gevestigde u::vcrsite ten
een (Engelse) benani:ng voeren die af” ijkt van AMSTERDAM IJS! VERSITY kan m:et de
conc!usie dragen da: di: teken on!osniakelijk met de LvA erhonden’ is, zoals L A stelt.

16. IJ’ A heef; zich verder op 1w: standpunt tested dat liet teken niet beschrijvend s
‘oor alle waren er diens:e,i waarvoor zj het teken heeft gedeponeerd. maar hoogui: aieen

oom d ierste,i in de klasse 41 subsidair standpui::). a-thas al een oarde varcn
leermiddelen en ondenvijsinateriaal (tniezoiiderd loelel1en) in de klasse 6 en dc dienstemi
in de klassen 41 en 42 (nieer subsidïair standpunt). Zij heeft Ier onderbouwing daar’ oor
verwezen naar liet Neuschwanstein-arrest (1-1’ J EU 6 september2018, zaak C-485/ 16.
ECLT:EU:C:20l 8:673) waarin het IIvJ EU onder ,iieerlieefi overwogen:

41. In de ee,ççte pladas dient rehl/,anfc arg?f’?;eHi te iro,den onderzocht dat de
be;,cm,ing . Nenschim fl heschrj/vend is bi de zin uw, artikel 7, lid 1, onder cj.
van verordening up. 207/2009, aangezien de t/out deze benaming opgeroepen
herinnering nijs! op een kwaliteit of een irezeii lijk ke,,,nepk van de doop’ l,et litig/eice
,ne,k aangcduide m me,, en die,,yten. zodat het relevante publiek een verband kan
leggen t,tçse,z die ww-en en diensten en het kasteel van

12, in dit i.rhc,,,d clie,,! te worden bekle,utoop,ct zoals de advocaat—generaal 1,,
punt 39 j ci,, zijn conclusie heeft opgeiiiet’kt. dcii geen e,,kele klc,sse in de zin va’i de
(heree,,ko,,,si rat, N/ce ziet op ,, .ourenira,’tike/en . Zoals hlijki uit de puntet 22 cii
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27 it,,, liet besti-ede,i (nv-es!, heeft her Gerecht dus op goede grondeii geoordeeld k,i
de door ?ie, litigieuze merk aaiigedz,ide i’w-e’, gangbare consunipriegoedeieii zij’; ei;
da/de betrokken dienste,, alledaagse diensten zijn die het beheer ei; de exploitatie
in,, het ka.çtee/ mogelijk maken.

43. Verder blijkt uit liet dossier niet t/t,! clie oor dagelijks geh,,nk hes!emck’
it-uien en djen.çten 1, jronde-e ke,,n;e,ke,, of specifieke kit alileite,, hebben uaaivoor
het kasteel it in Neusel,i nu çrei,, traclitio,,eel hekc’,,cl is ei, aarioo, liet

cicuschijnljk is dc,! liet tele vante publiek kun nie, ‘ei, t/al zij a/komstig ziJ,i 1,11 clie
plcuts ojdacir itorde,, ie,rcu ligd of ,e,richt.

44. CII dc’ t/our IIL’t litigicitze ,iIi’,k c,cuiç’ed,tule ‘tUUCI? b’trt’/t, cli’ii/ ii, het
bijzonder te orde,, benut/inkt tint het ftit dat zij als xc, in -eni,-cntikelei, irordeii
ie,-koeht, iiie, rek your i.ç oor cle beoordeling rat, het heschrijic’nd kat akte, in,, tie

liencmiing ,, Ne,,sehl,a,,sreb, ‘. De na,, een ii’acii- /oegekei:cle /,nc-tie als so ,I3’euir
io,n,t iiiii;ieis geen ob/ectiejkenmei* dat eigen is dc,), de c,c,,ci it,,; de ‘au,,
aangezien dezefhn ciie het gevolg is “ml cle irije kenze inn de koper ei, enkel gericht
Is 0» cle hedoehngei; van de kopei.

45. Voo, zue,- de h enan,i, ig .. A’e ,,. chiiw,stei, ‘ ijs t op liet kasteel met die
,u,an,, dient te ii o,deu geoordeeld dat enkel [‘Ii alleen cloorclcit die bel,an2 Ing is
acnigeh,aclit op onder nice, de betrokken it’a,e,,, liet releianre publiek deze
gaiighc ve co’;s,inip!iegoede’-e,; ook als so,oe,,irai/ikelei, kan hescl;oin ei,. Dat liet
so,ne,,irs uorden enkel CII cil/eci; doordat die heinmiing ei-op iorcll cu u;gehraeht,

Ornht op ziel, geen ii’ezenlijk kenmerk dat the haren beschrijft.

46. De,halre kan iiie! ,ec/eli/kernijs iio,cle,, ieionde,steld dat de liern,nertng
die de benaming ,Neusch aus/ei,, oproep!, uit liet oogpiuii It,,, het ,e/e rdn;te
publiek wijst op een h cdiie ii of eet; rezenlijk ke,;n;e,k van de door lie t litigieuze

,,,e,k aangeduide u-a,e,i cii dic’î;sien.

17. 1 let Bureau stel zich op liet standpunt dat alle waren en diensten -aarvoor UvA liet
teken heeft gedeponeerd als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij afkomstig kunnen
zijn o betrekking hebben op ccii uh ivcrsitcit in Anisterdain. Het gaat immers om typische
iiierchandisingprodueten die als (ie latie)geschenk oi-den uitgedeeld of in ccii
(souvenir)winkel verkocht, liet Bureau acht om die reden liet teken voor al die “-aren en

diensten besehrijvend.

IS. 1-let Bureau heeft voorts aangevoerd dat de door UvA aangehaalde overwegingen van
liet 1-1 vi EU uit het Neuschwanstein—arrest niet van toepassing zijn op het onderhavige geval.
Ter onderbouwing van dat standpunt heeft liet Bureau erop gewezen dat, anders dan in (leze
zaak, in die zaak de vraag aan de orde was of Ncuschwanstein’ iioet worden gezien als een
geografische aandu ding. T-let standpunt van liet Bureau wordt ver” orpen. 1 let Bureau
miskent dat de vraag of Neuschwanstein’ moet worden gezien als een geografische
aanduiding niet de enige vraag as die in dat arrest aan de orde was. liniiieis ook aan de orde
was de vraag of de naam van het kasteel Neuscïiwanstein kon dienen als merk voor waren en
diensten van uiteenlopende aard die ter plaatse als souvenir verdeti aangeboden. Door de
requirant in die zaak werd in dat verband een beroep gedaan op het algemeen be’ang dat ten
gronds’ag ligt aan artikel 7, lid , onder c). van verordening w. 207/2009 onder verwijzing
naar de rechtspraak die voortvloeit uit het Chiemsee-arrest (4 mei 999, zaken C- 08/97 en
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C-I 09/97. EU:C: 1999:230) en het daaruit voortvloeiende algemeen belang aan vrjhouding.
Het Bureau heeft iii onderhav ge zaak (‘iiet en naar onder meer liet Chiemsee-arrest)
eveneens gewezen op het belang tot vrijhotidiiig val’ liet teken AMSTERDAM
IJNIVERSITY. Aldus kan nier als juist “orden aanvaard dat de feiten in dc zaak Icidend tot
het Neusch anstein-arrest zodanig ersçlu 1 en van die in ondcrliavige zaak dat aali de door
UvA aangehaalde overwegingen an liet HvJ FU geen betekenis zou mogen worden
toegekend.

19. Daarenboven niiskent liet Bureau dat de hiervoor cergegeven ovcr’egii1gen ‘ari
het HvJ EU. waarop UvA zich heeft heroeperi uitgaan van het gebruik van de aandu ding
Netischwanstei 1 als naam voor het kasteel, zoal indrukke lijk overw ogen in nr. 45 van

liet arrest. Ook daarom valt net in te zien waarolu deze o’ er egi lig (die dus net ziet op de
vraag of Netisc Fu anstei ii - moest worden gezien als een eografisclie aandti ding nier
gelijke lijk van toepassing zou kunnen worden geacht op sotivcri is ‘aai’op liet teken
AMSTERDAM LN[VERSEI Y is aangebracht Dat de c’venegingcn waarop UvA ziel,
beroept o en’ egi ngen ten c c -voçd zouden z i (heteen het hof overigens ii ei inzict)
maakt da: r,ie: ainiers.

20 Her s:andp:n: van h:: 8:: rc i:, ten scite dat de ‘rein sse in Neuschwans:en een heel
andere was — nanie i liet teken Neusch anstE werJ él as een geldig merk gezien ‘oor
de diensten die 1:: en rond het kasiee werden erlee:td (ina s lic ‘. crzorgen van
rondleidingen). teivij’. in hei onJeri:.:ige ge’a liet :eken AMSTERDAM L\IVERS!FY
geen ged ig merk is voor onder’ ij scl icnslcn (w eens :ei Seschrijvend karakter er’ an — kan
e en:tia tot een ander oordeel eiden. Niet valt in te zien immers w aaro:n de geld:gheid van
het teken AMSTERDAM LNIVERSII Y oor dj erse waren en diensten die a!s souvenir
vorde,; aangeboden. atliankelijk zou zijn ‘an de ge!digl,eid an dat teLe;: voor de door UvA
aangeboden onder’ ijsdiensen. it het Nciscliw anstL’in-arresl kan da: geenszins orden
afgeleid.

21. Toepassing van dc overvegi nQcn uit liet Neusch” ansteiii-arresl cp onderhavige zaak
leidt tot de conclusie dat het hiervoor in punt 17 weergegeven standpunt mi het Bui’eati moet
worden verworpen. t let enkele feit dat de “aren of diensten door liet in aanmerking komend
publiek als me rcliand:sing of sduveli i rs orden beschouwd doordar het tekei
AMSTERDAM LNI\ERS1TY erop wordt aa::gehraclit of daaraan wordt verbonden, vormt
op zich geen wezen lijk kenmerk dat de “are:: of d ieilsien hesclirij h.

22. Het ‘orgaande leid: to de slotsom dat het reken AMSTERDAM LNl\ERS1TY
naar her oordeel vali het hof niet bcschrijend is voor de ‘varen en diensten waarvoor dit
teken s gedeponeerd, anders dan leeriniddcen en onder’ ijsnaeriaen (tikgezoiidcrd
toesteflea). bercpe:: in klasse 16. alsuiede dienste,: in de kasser 4 er: 42. Het reken alt
‘oor deze varen en de::stei, naar het oordee van het hof ook niet onder een vai; de andere
absoUte ‘egringsgrondez a; art. 2.1 Ud 1 BVIE. let erzoek an ivA komt daarom in
zoverre voor toe’ iJzinz in aanmerking.

23. Nu heide partijen de&s n het gei jk en dee;i her ongelijk zijn gesteld zullen de
kc-ste, ‘ax de procedure worden gecompenseerd. in die zin dat iedere partij zijn eigen
procskcsren heeft Ce dragen.
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Beslissing

Het hof:

vernietigt de bes 1 s s ing van het Bureau d .d 26 februari 20 1 8 ‘aar in de in se h rij ing va ii

het depot net iii, nier 1329 1 05 va ii liet leken A rvl S 1 Ei R DAM Li N IVE [<S 1 TY ten nailic
val] UvA is geweigerd;

8

— beveelt het Bureau het depot niet nt’mnier 1329105 an het leken AMSI LRDAM
UN IVE R S 11V teii ii a,ii e val] t J v A in te schrijven voor alle waren en di en sten waarvoor
het is gcde pui werd. iiet u itzonder i lig van cle wa ‘cii bern ii dcle 1 en cii o n tlen\ ijs’’ i fier i a Cii

(ti ilgezon de rd toe stellen), beg Ie pe ii iii klasse 1 6, als mede cli ensten a de k lassen 4 1 en
42:

- wijst het verzoek voor het ovedge af

— conipenseert de kusten van het beroep, in die zin dat iedere partij zij ii eigen kosten
draagt.

Deze beschikking is gege en door mrs. R. Kal den. A. D. K iers-Becking en M. Bronneman ei]
uitgesproken ter opciihare terechtzitting val] 18 december 2018, in aanweziglie id van dc
griFfier.
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