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Arrest

in de zaak van:

1. de vennootschap naar Frans recht
PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A.,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,

5. PARFUMS CHRISTIAN DIOR B.V.
gevestigd te Rotterdam,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr R. Laret,
tegen

EVORA B.V.,
gevestigd te Renswoude,
VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr C.J.J.C. van Nispen.
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1. Het geding in feiteliijke instanties

Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Dior
Frankrijk en Dior Nederland, dan wel te zamen: Dior - hebben
bij exploit van 8 december 1993 verweerster in cassatie
- verder te noemen: Evora - in kort geding gedagvaard voor
de President van de Rechtbank te Haarlem en'onder meer
gevorderd Evora te veroordelen - kort gezegd - elk gebruik
van de beeldmerken van Dior Frankriijk, alsmede elke open-
baarmaking en verveelvoudiging van Diorproducten in catalogi,
brochures, advertenties en anderszins te staken en gestaakt
te houden.

Nadat Evora tegen de vorderingen verweer had gevoerd,
heeft de President bij vonnis van 29 december 1993 de vordering
van Dior toegewezen in die zin dat Evora is bevolen m;t on-
middellijke ingang te staken en gestaakt te houden elk gebruik
van de beeldmerken van Dior alsmede elke openbaarmaking en
van veelvoudiging van de ten processe bedoelde Diorproducten
in catalogi, brochures, advertenties en anderszins op een
wijze die niet in overeenstemming is met de voor Dior
gebruikelijke wijze van adverteren.

Tegen dit vonnis heeft Evora hoger beroep ingesteld
bij het Gerechtshof te Amsterdan.

Bij arrest van 19 mei 1994 heeft het Hof het bestreden
vonnis vernietigd en de gevraagde voorzieningen alsnog
geweigerd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
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2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Dior beroep in
cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest
? gehecht en maakt daarvan deel uit.

Evora heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten
en voor Evora mede door mr D. van Oostveen, advocaat bij de
Hoge Raad der Nederlanden.

De conclusie van de Advocaat-Generaal Strikwerda strekt
ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het
Benelux-Gerechtshof zal verzoeken over de onder punt 18 van
deze conclusie bedoelde vragen van uitlegging van art. 13A
BMW uitspraak te doen en het geding zal schorsen totdat het
Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dat verzoek uitspraak

zal hebben gedaan.

3. Beoordeling van het middel

A. Inleiding

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(1) Dior Frankrijk ontwikkelt en produceert verscheidene

parfums en andere cosmetische producten die zij onder ver-

schillende merken op de markt brengt. Deze producten hebben

een relatief hoge prijs en worden gerekend tot de markt van

de luxueuze cosmetische producten.

' (ii) Dior Frankrijk heeft voor de verkoop van haar

producten in landen buiten Frankrijk alleenvertegenwoordigers

aangesteld; Dior Nederland is hier te lande zulk een alleenver-




tegenwoordiger.

(iii) Evenals de alleenvertegenwoordigers van Dior
Frankrijk elders in Europa maakt Dior Nederland voor de
distributie van Diorproducten hier te lande gebruik van een
systeem van selectieve distributie, hetgeen inhoudt dat die
producten slechts door geselecteerde wederverkopers, in de
parfumeriebranche dépositaires genaamd, mogen worden verhandeld
onder de verplichting dat deze wederverkopers slechts mogen
leveren aan eindafnemers en nooit mogen doorleveren aan anderen
dan eveneens voor de verkoop van Diorproducten geselecteerde
wederverkopers.

(iv) Dior Frankriijk is in de Benelux exclusief recht-
hebbende op de beeldmerken EAU SAUVAGE, POISON, FAHRENHEIT:
en DUNE, onder meer voor waren in klasse 3. Deze beeldﬁ;rken
bestaan uit afbeeldingen van de verpakking waarin de flesjes
met de aldus genaamde parfums worden verkocht. Dior Frankri jk
is bovendien auteursrechthebbende zowel ten aanzien van deze
verpakkingen als ten aanzien van bedoelde flesjes, alsook
ten aanzien van de verpakkingen en flesjes van de producten
die onder de naam SVELTE op de markt worden gebracht.

(v) Evora exploiteert onder de naam van haar
dochteronderneming Kruidvat een keten van drogisterijwinkels.
De winkels van Kruidvat zijn niet als geselecteerd distributeur
van Diorproducten aangesteld. Niettemin worden in de winkels
van Kruidvat Diorproducten te Koop aangeboden, welke producten
Evora door middel van zogenoemde parallelimport heeft verkre-
gen. De rechtmatigheid van de wederverkoop van deze producten

wordt in dit geding niet aangevochten.
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(vi) In het kader van een Kerstactie voor het jaar
1993 heeft Kruidvat de Diorproducten EAU SAUVAGE, POISON,
FAHRENHEIT, DUNE en SVELTE te koop aangeboden. Kruidvat heeft
daarbij in haar op de kerstaankopen gerichte reclamefolders
in de week 49 van 1993 de verpakkingen en flesjes van enkele
van deze producten afgebeeld. Het afbeelden van de verpakkingen
en flesjes in de reclamefolder vond uitsluitend plaats in
direct en duidelijk verband met de te koop aangeboden waar
€n op een voor wederverkopers in deze tak van handel ge-
bruikelijke wijze (daaronder begrepen het incidenteel
nadrukkelijk aankondigen rond kerstmis).

(vii) Dior Frankrijk en Dior Nederland hebben Evora
geen toestemming gegeven om de beeldmerken van de Diorproducten
te gebruiken en afbeeldingen van de verpakkingen en flesjes
van Diorproducten in reclamemateriaal van Kruidvat openbaar

te maken en te verveelvoudigen.

3.2 Dior Frankrijk en Dior Nederland - hierna gezamenli jk
aan te duiden als Dior - hebben bij dagvaarding van 8 december
1993 het onderhavige kort geding aangespannen en hebben gevor-
derd dat Evora wordt veroordeeld - kort gezegd - elk gebruik
van de beeldmerken van Dior alsmede elke openbaarmaking en
verveelvoudiging van (afbeeldingen van de verpakking van)
Diorproducten in catalogi, brochufés, advertenties en anders-
zins te staken en gestaakt te houden.

Aan deze vordering heeft Dior - kort samengevat - ten
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grondslag gelegd in de eerste plaats merkinbreuk, omdat Evora
genoemde beeldmerken in strijd met het uitsluitend recht
van Dior gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als
waarvoor de merken zijn ingeschreven (art. 13A, eerste 1id,
aanhef en onder 1°, BMW), dan wel gebruikt in het economisch
verkeer onder zodanige omstandigheden, dat aan Dior schade
kan worden toegebracht, welke schade onder meer bestaat in
aantasting van het prestige en het imago van die merken.

Tevens heeft Dior aan deze vordering - kort samengevat -
ten grondslag gelegd dat Evora inbreuk maakt op de haar ter
zake van voor haar waren gebezigde flesjes en verpakkingen
toekomende auteursrechten.

De President heeft de vordering van Dior toegewezen
in die zin dat aan Evora is bevolen met onmiddellijke indang
te staken en gestaakt te houden elk gebruik van de beeldmerken
van Dior alsmede elke openbaarmaking en VerveelVOudiging'van
de ten processe bedoelde Diorproducten in catalogi, brochures,
advertenties en anderszins op een wijze die niet in overeen-
stemming is met de voor Dior gebruikelijke wijze van adver-
teren.

Het Hof heeft het vonnis van de President echter
vernietigd en heeft, opnieuw recht doende, de gevraagde
voorzieningen alsnog geweigerd.

Hiertegen richt zich het middel.

3.3 Evora heeft niet alleen dit middel bestreden, doch

tevens aangevoerd dat het beroep, ook indien de Hoge Raad
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het geheel of ten dele gegrond zou bevinden, niet tot cassatie
kan leiden, nu één of meer van de andere door Evora aangevoerde
verweren aan de behandeling waarvan het Hof niet is toegekomen,
tot eenzelfde uitkomst leiden als waartoe het Hof is gekomen.

De Hoge Raad zal deze verweren, nu zij van zuiver
juridische aard zijn, mede in zijn onderzoek betrekken. Omdat,
zoals hierna zal blijken, zowel enkele van die verweren als
enkele onderdelen van het cassatiemiddel aanleiding geven
tot het stellen van vragen aan het Benelux-Gerechtshof en
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, zal
de Hoge Raad om redenen van proceseconomie alle hierna onder
5 en 6 te formuleren vragen reeds thans aan deze colleges
voorleggen, ofschoon tevoren niet uit te sluiten valt dat
uit het antwoord op één van deze vragen zal blijken dat het
stellen van één of meer van de overige vragen als zijnde geheel
of ten dele overbodig achterwege had kunnen blijven. De Hoge
Raad zal het Hof van Justitie tevens de vraag voorleggen of
de Hoge Raad dan wel het Benelux-Gerechtshof in deze moet
worden aangemerkt als de nationale rechterlijke instantie
waarvan de beslissingen volgens: het nationale recht niet
vatbaar zijn voor hoger beroep, en die derhalve op grond van
art. 177, derde 1id, van het EG-Verdrag gehouden is zich tot

het: Hof van Justitie te wenden.

B. De inleidende klachten van Dior

3.4 onderdeel 1 van het middel keert zich tegen
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rov. 4.5 en 4.11 van het pbestreden arrest. Hierin heeft het

Hof overwogen dat Dior met haar vorderingen een algemeen

verbod beoogt op het voeren van reclame voor de Diorproducten

door middel van het afbeelden van haar verpakkingen en haar

flesjes door een onderneming als Kruidvat (rov. 4. 5), respec-

tievelijk dat Dior in feite beoogt haar selectieve distribu-

tiesysteem tegen parallelimport te beschermen en in deze

procedure in feite beoogt te bereiken dat door middel van

een, thans beperkt, verbod op reclame de verkoop Vvan

Diorproducten door Kruidvat - tegen een in de regel lagere

prijs dan door haar wederverkopers geschiedt - aan banden

wordt gelegd (rov. 4.11).

De in het onderdeel vervatte klachten berusten deels

op het uitgangspunt dat het Hof op grond van deze overwegingen

de door Dior gevorderde voorzieningen heeft geweigerd en deze

niet heeft beoordeeld naar de op het merkenrecht, het auteurs-

recht en de onrechtmatige daad betrekking hebbende wetsbepa-

lingen en rechtsbeginselen.

Dit uitgangspunt is echter onjuist, voor zover de

vorderingen van Dior op merkinbreuk en op onzorgvuldig handelen
van Evora steunen. Wat de op merkinbreuk steunende vordering

betreft, berust ‘s Hofs weigering van de gevraagde voorzie-

ningen blijkens rov. 4.12.1 tot en met 4.12.8 van het be-

streden arrest op een uitleg van art. 13A BMW, terwijl blij-

kens ’s Hofs rov. 4.14.2 de afwijzing van de op onzorgvuldig

handelen gebaseerde vordering evenmin berust op het in
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rov. 4.5 en 4.11 overwogene, weshalve de klachten in zoverre
bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kunnen
leiden.

Voor zover de vordering van Dior berust op inbreuk
op aan haar toekomende auteursrechten, missen de in
onderdeel 1 vervatte klachten zelfstandige betekenis naast
de door Dior in onderdeel 4 aangevoerde bezwaren tegen
’s Hofs beslissingen daaromtrent in rov. 4.13 e.v., zodat
zij in 2zoverre bij gebrek aan zelfstandig belang geen
afzonderlijke behandeling behoeven.

Het onderdeel mist eveneens feitelijke grondslag, voor
zover het in 4.4 uitgaat van de - onjuiste - veronderstelling
dat ’s Hofs arrest berust op het uitgangspunt dat Dior met
haar vordering misbruik zou maken van haar toekomende
bevoegdheden op grond van het merkenrecht, de Auteurswet en/of

de wettelijke bepalingen omtrent onrechtmatig handelen.

c. Het beroep van Dior op het recht van merk
3.5.1 De onderdelen 2 en 3 van het middel lenen zich voor

gezamenlijke behandeling.

3.5.2 Onderdeel 2 richt zich met een aantal rechts- en
motiveringsklachten tegen rov. 4.12.1 tot en met 4.12.6. In
deze overwegingen is het Hof klaarblijkelijk ervan uitgegaan
dat ingevolge het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 20

december 1993 in de zaak A 92/5 (Daimler-Benz/Haze) (Juris-
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prudentie 1993, blz. 65 e.v.; NJ 1994, 638) voor een uit-
zondering op de door dat Hof aanvaarde regel dat, wanneer
het gaat om wederverkoop van waren die onder een merk door
de houder van dat merk of door diens licentiehouder in het
verkeer zijn gebracht, het de wederverkoper vrijstaat dit
merk te gebruiken teneinde dit verder verhandelen aan het
publiek aan te kondigen, slechts één, door het Benelux-

Gerechtshof in genoemd arrest geformuleerde uitzondering kan
worden aanvaard. Dienovereenkomstig heeft het Hof uitsluitend
de vraag onderzocht - en ontkennend beantwoord - of Dior
voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de gerede kans bestaat
dat door de wijze waarop Kruidvat de beeldmerken in haar kerst-
folder heeft gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt
dat die beeldmerken daarbij in belangrijke mate worden ge-

bezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onderneming
als zodanig. Uit een en ander heeft het Hof in rov. 4.12.8
de slotsom getrokken dat Dior zich niet met een beroep op
de haar toekomende merkrechten kan verzetten tegen het gebruik
dat Kruidvat van de beeldmerken heeft gemaakt door deze in
haar kerstfolder af te beelden op de wijze als zij heeft

gedaan.

3.5.3 Voor zover het onderdeel aanvoert dat het Hof aldus
heeft miskend dat van gebruik van eens anders merk voor waren
in de zin van art. 13A, eerste 1id, aanhef en onder 2°, in

verbinding met het derde 1id, BMW 66k sprake is, indien de
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wederverkoper door de wijze waarop hij een merk in zijn

reclamemateriaal gebruikt, schade aan het luxueuze en presti-
gieuze imago van dat merk toebrengt, stelt het een vraag aan
de orde, die niet kan worden beantwoord zonder uitlegging
van art. 13A BMW. Een en ander geeft de Hoge Raad aanleiding
het Benelux-Gerechtshof vragen met betrekking tot de uitleg

van deze bepaling voor te leggen.

3.5.4 Tevens rijst echter de vraag of en in hoeverre

de hier aan de orde zijnde regels van merkenrecht in overeen-
stemming zijn met het systeem van de Eerste Richtlijn van
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der L.id-Staten
(89/104/EEG) en met name met de art. 5 tot en met 7 daarvan.
Hierbij verdient opmerking dat de Benelux-Staten tot nog toe
de BMW niet hebben aangepast aén deze Richtlijn, ofschoon
de termijn daarvoor op 31 december 1992 is verstreken, en
dat, naar het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
meermalen heeft beslist (vgl. laatstelijk het arrest van 14
juli 1994, zaak C-91/92, Faccini Dori, Jurisprudentie 1994,
blz. 3325, rov. 26), de nationale rechter, ook indien voor
hem een beroep wordt gedaan op een nog niet in het nationale
recht geimplementeerde richtlijn, bij de toepassing van bepa-
lingen van nationaal recht, ongeacht of zij van eerdere of
latere datum dan de richtlijn zijn, deze zoveel mogelijk moet

uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van
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de richtlijn. De Hoge Raad zal derhalve ook aan het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen een aantal vragen

ter beantwoording voorleggen.

3.5.5 Onderdeel 3 van het middel geeft eveneens aanleiding
tot het stellen van prejudiciéle vragen.
Het keert zich tegen rov. 4.12.7. Hierin heeft het

Hof de stelling van Dior behandeld dat zij zich tegen het

T TR IOR

gebruik van haar merken door Kruidvat kan-verzetten op de

grond dat te dezen sprake is van een wijziging van de toestand

TR T A L

van de waar als bedoeld in art. 13A, derde 1id, BMW, dan wel
dat er gegronde redenen zijn tot verzet tegen verdere verhan-

deling van de waren als bedoeld in art. 7 1id 2 van de Eerste

] Richtlijn. Het Hof heeft deze stelling verworpen op de grond

dat deze bepalingen uitsluitend zien op aantasting van de

reputatie van het merk door enige verandering van de fysieke
toestand van het betrokken merkartikel.

Het onderdeel bestrijdt deze beslissing met het betoog
L dat "de toestand van de waren" als bedoeld in voormelde bepa-
lingen 66k omvat "de psychische toestand" van de waar, waarmee
?: het onderdeel bedoelt de allure, het prestigieuze imago en
{ de luxueuze uitstraling als gevolg van de door de merkhouder

P onder gebruikmaking van zijn merkrechten gekozen wijze van

i presentatie en reclame. Aldus stelt het onderdeel vragen aan
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de orde, welke niet zonder uitlegging van zowel art. 134,
derde 1id, BMW als art. 7 1id 2 van vorenbedoelde Richtlijn

kunnen worden beantwoord.

3.5.6 Op grond van het vorenoverwogene zal de Hoge Raad
derhalve aan het Benelux-Gerechtshof de hierna in 5 onder
(a) tot en met (d) te formuleren vragen en aan het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen de hierna in 6 onder
(a) tot en met (e) te formuleren vragen ter beantwoording

voorleggen.

D. Het beroep van Dior op auteursrecht

3.6.1 Onderdeel 4 keert zich met een rechtsklacht en een
motiveringsklacht tegen rov. 4.13.1 tot en met 4.13.9 van
het bestreden arrest, waarin het Hof tot de conclusie is
gekomen dat Dior zich niet met een beroep op haar auteursrech-
ten tegen de onderhavige reclame-uitingen van Kruidvat kan
verzetten.

Deze conclusie berust, samengevat, hierop:

(i) aan de auteursrechthebbende komt geen onbeperkte
bevoegdheid toe;

(ii) de vraag aan welke beperkingen het auteursrecht
in een geval als het onderhavige is onderworpen, is niet uit-
drukkelijk in de Auteurswet onder ogen gezien, terwijl ook
een wettelijke regeling van de samenloop van merk- en auteurs-

rechten ontbreekt (rov. 4.13.4);
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(iii) derhalve moet worden bezien op welke wijze in
dit geval de belangen van Dior om door een beroep op haar
exclusieve bevoegdheden als auteursrechthebbende de ver-
handeling van haar producten door niet bij haar organisatie
aangesloten wederverkopers te voorkomen of te beperken, dienen
te worden afgewogen tegenover die van de andere deelnemers
aan het economisch verkeer als Evora;

(iv) het is in overeenstemming met de strekking van
de artikelen 15a en 23 van de Auteurswet, zoals deze naar
huidig maatschappelijk inzicht moet worden verstaan, om daarbi j
voorop te stellen dat, waar de verkoop van Diorproducten,
ten aanzien waarvan het auteursrecht Oop de vormgeving bij
de producent berust, aan de wederverkoper vrijstaat, ook het
aankondigen van zulk verder verhandelen door het opegbaar
maken en verveelvoudigen van de afbeeldingen van de verpak-
kingen en de flesjes van de Diorproducten in beginsel (binnen
zekere grenzen) geoorloofd is te achten (rov. 4.13.5);

(v) als inbreuk op het auteursrecht van Dior kan in
een geval als het onderhavige dan ook niet worden gezien het
zonder (expliciete) toestemming van de rechthebbende openbaar
maken of verveelvoudigen van de afbeeldingen van de verpak-
kingen en flesjes in aankondigingen die worden gebezigd met
het oogmerk om die -~ rechtmatig in het verkeer gebrachte -
Diorproducten te verkopen, mits dit geschiedt in overeenstenm-
ming met hetgeen naar regels van maatschappelijk verkeer

redelijkerwijs geoorloofd is en mits de bepalingen van
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art. 25 van de Auteurswet in acht worden genomen (rov. 4.13.6);
(vi) voorshands is aannemeli jk dat Evora door het open-

baar maken en verveelvoudigen van de afbeeldingen van de ver-

pakkingen en de flesjes is gebleven binnen de zojuist

aangeduide grenzen (rov. 4.13.7).

3.6.2 Bij de beoordeling van deze overwegingen moet worden
vooropgesteld dat het hier gaat om een geval dat hierdoor
wordt gekenmerkt dat een product op de verpakking waarvan
de producent auteursrecht toekomt, na door die producent in

het verkeer te zijn gebracht, door anderen verder wordt verhan-
deld, terwijl de producent zich niet tegen dat verder ver-
handelen kan verzetten. De vraag is echter of de producent
zich in zodanig geval wél met een beroep op zijn auteursrecht
ertegen kan verzetten dat zonder zijn toestemming de weder-
verkoper ter bevordering van de verkoop van dat product in
zijn reclamemateriaal - naast de aankondiging dat hij de
producten te koop aanbiedt - tevens afbeeldingen van de ver-
pakkingen van het product openbaar maakt en verveelvoudigt,

een en ander in de zin van art. 1 van de Auteurswet, indien
het, gelijk het Hof heeft aangenomen, in de betrokken tak
van handel gebruikelijk is om in reclamemateriaal dergelijke
afbeeldingen op te nemen. Aangenomen moet worden - naar ook
het Hof heeft overwogen - dat de wetgever deze vraag niet
onder ogen heeft gezien.

Weél is in § 6 van Hoofdstuk I van de Auteurswet een
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aantal beperkingen van het auteursrecht opgenomen, waaraan
in de regel een afweging ten grondslag ligt van de belangen
van de rechthebbende op het auteursrecht tegenover de maat-
schappelijke of economische belangen van anderen of tegen
het algemeen belang. Deze uitdrukkelijke beperkingen sluiten
echter niet uit dat de grenzen van het auteursrecht ook in
andere gevallen aan de hand van een vergelijkbare afweging
nader moeten worden bepaald, in het bijzonder wanneer de
behoefte aan de desbetreffende begrenzing door de wetgever
niet is onderkend en zij past in het stelsel van de wet, zulks
in het licht van de ontwikkeling van het auteursrecht als
middel tot bescherming van commerciéle belangen.

Bij een zodanige afweging kan bij één of meer in de
wet opgenomen beperkingen aansluiting worden gezocht. In dit
verband is van belang dat de wetgever in een enigermate verge-—
lijkbare situatie - die waarbij de maker van een teken-, schil-
der-, bouw- of beeldhouwwerk het werk heeft vervreemd en de
nieuwe eigenaar het, met het oogmerk het te verkopen, in een
catalogus wenst af te beelden - de balans ten gunste van
de belangen van de eigenaar heeft laten doorslaan (art. 23
Auteurswet). Zo dient ook hier in beginsel doorslaggevende
betekenis te worden toegekend aan het belang van de wederver-
koper om op een in de betrokken tak van handel gebruikelijke
wijze reclame te kunnen maken voor door henm te koop aangeboden
waren, hetgeen ertoe leidt - in beginsel ~ de hiervoor geformu-

leerde vraag in ontkennende zin te beantwoorden. In dit verband
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moet worden bedacht dat de rechthebbende die zijn produkt
in een auteursrechtelijk beschermde verpakking op de markt
brengt, daarmee zijn recht op openbaarmaking en verveel-
voudiging van die verpakking, zoals voor de verhandeling van
het produkt vereist, in beginsel uitput; zijn belang zich
te verzetten tegen een verdere openbaarmaking en verveel-
voudiging in de vorm van afbeeldingen van het verpakte produkt
alleen met het oog op de verdere verhandeling daarvan, weegt
daarom niet zwaar.

Zulks lijdt evenwel uitzondering niet alleen
- gelijk het Hof heeft aangenomen - indien de wederverkoper
de bepalingen van art. 25 Auteurswet niet in acht heeft
genomen, .doch ook indien anderszins de openbaarmaking en
verveelvoudiging plaatsvindt onder zodanige omstandigheden
dat éan de rechthebbende schade kan worden toegebracht. Als
zodanige schade komt in aanmerking de schade die Dior stelt
te lijden als gevolg van de wijze waarop Kruidvat voor de
door haar te koop aangeboden Diorproducten adverteert.

Uit het voorgaande volgt dat het Hof, dat wel tot een
belangenafweging is gekomen, deze heeft verricht op een
grondslag die niet samenvalt met hetgeen hiervoor als juist
is aanvaard. Dit brengt mee dat het onderdeel, dat zich mede

tegen deze grondslag richt, in zoverre doel treft.

E. De overige verweren van Evora

3.7 Evora heeft in de eerste plaats aangevoerd dat het




e ————

? 011006

18

afbeelden van rechtmatig afgenomen producten een ingeburgerd

gebruik is, hetgeen impliceert dat de producent geacht moet
worden zijn stilzwijgende toestemming te hebben gegeven
aan zulk afbeelden bij het in het verkeer brengen van de
producten (conclusie van antwoord in eerste aanleg onder 6.13,
blijkens de inleiding van de appeldagvaarding in hoger beroep
gehandhaafd) .

Deze stelling kan niet als juist worden aanvaard.
Het enkele bestaan van een gebruik als door Evora gesteld
impliceert niet dat de producent "geacht moet worden" zijn
stilzwijgende toestemming te hebben gegeven voor elke wijze
van afbeelden van zijn producten, en zeker niet, indien
de verkoop van die producten plaatsvindt door anderen dan

door hem of van zijnentwege aangestelde wederverkopers.

3.8 Voorts heeft Evora aangevoerd dat, althans in een
geval als het onderhavige, merkenrechteli jke béscherming een
bescherming krachtens auteursrecht uitsluit (conclusie van
antwoord in eerste aanleg onder 6.16 - 6.21 en appeldagvaarding
grief VI).

De gegrondheid van deze stelling is (mede) afhankelijk
van uitleg van de BMW, waaronder het bepaalde in de aanhef
van art. 13A van die wet, een en ander bezien in het licht
van het daarin neergelegde wettelijke stelsel. De Hoge Raad
zal daarom aan het Benelux-Gerechtshof de hierna in 5 onder

(e) te formuleren vraag ter beantwoording voorleggen.
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3.9 In de derde plaats heeft Evora aangevoerd dat het
bepaalde in de art. 30 en 36 EG-verdrag zich ertegen verzet
dat Dior met een beroep op de haar toekomende merk- en
auteursrechten aan Evora kan doen verbieden om voor de Dior-
producten, waarvan de verdere verhandeling haar vrijstaat,
reclame te maken op een wijze die voor detailhandelaren in
de betrokken branche gebruikelijk is (conclusie van antwoord
in eerste aanleg onder 6.22 en appeldagvaarding onder 4.23
en 5.5).

Aldus stelt dit verweer vragen van uitlegging van het
EG-Verdrag aan de orde, in verband waarmede de Hoge Raad het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de hierna
in 6 onder (f) te formuleren vragen ter beantwoording

-

zal voorleggen.

v

3.10 Evora heeft eveneens betoogd dat Dior zich schuldig
maakt aan misbruik van bevoegdheid als bedoeld in art. 3:13
BW, omdat zij haar auteursrechtelijke bevoegdheid in het
onderhavige geval gebruikt voor een ander doel dan waarvoor
die bevoegdheid is gegeven. Het auteursrecht op de verpakking
is, aldus Evora, gegeven om de ontwerper te beschermen, maar
niet om Dior in staat te stellen om overigens rechtmatige
parallel-import tegen te gaan met een reclameverbod (conclusie
van antwoord in eerste aanleg onder 6.23 en appeldagvaarding
onder 5.5).

Dit betoog faalt. Hiervoor in 3.7.2 zijn de grenéen

van de auteursrechtelijke bescherming in een geval als het
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onderhavige weergegeven. Daarnaast is voor een beroep op

misbruik van bevoegdheid als hier gedaan geen plaats.

3.11 Tenslotte heeft Evora aangevoerd dat het door Dior
op grond van de haar toekomende merk- en auteursrechten

gevorderde verbod strijdig is met het in art. 10 EVRM en art.

19 IVBPR neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting.
Ook deze stelling faalt. Ingevolge deze bepalingen
kan dat recht immers bij de wet worden onderworpen aan
beperkingen die in een democratische samenleving nodig zijn
ter bescherming van - onder meer - de rechten van anderen.
Tot die rechten van anderen dienen het merk- en auteursrecht
te worden gerekend. Hetgeen Evora in het kader van haar beroep
op deze verdragsbepalingen heeft aangevoerd, dwingt niet tot
de conclusie dat in het onderhavige geval het belang van Dior
bij de haar toekomende merk- en auteursrechten zou moeten

wijken voor dat van Evora bij vrijheid van meningsuiting.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-
Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese

Gemeenschappen te geven uitleqg moet worden toegepast

De feiten waarop de door de beide rechtscolleges te

geven uitleg moet worden toegepast, zijn hiervoor in 3.1

omschreven.
3
3
5. Vragen van uitleqg van de BMW

(a) Moet op de regel dat, wanneer het gaat om

wederverkoop van waren die onder een merk door de houder van
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dat merk of door diens licentiehouder in het verkeer zijn
gebracht, het de wederverkoper vrijstaat dit merk te gebruiken
teneinde dit verder verhandelen aan het publiek aan te kondi-
gen, enkel een uitzondering worden aanvaard voor het geval
de wederverkoper van bedoelde vrijheid gebruik maakt om met
het merk te werven voor zijn onderneming als zodanig en aldus
voor die onderneming voordeel te trekken uit de reputatie
en goodwill van het merk met alle daaraan voor de reclame-
functie van het merk inherente gevaren, of is ook plaats voor
een uitzondering in andere gevallen waarin de reclame-functie
van het merk wordt bedreigd, zoals in het geval dat de weder-
verkoper door de wijze waarop hij het merk bij bedoeld aan-
kondigen gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en presti-
gieuze imago van dat merk?

(b) Laat, indien de onder (a) bedoelde vraag ingevolge
het systeem van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing
van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), en met name
ingevolge de art. 5 tot en met 7 daarvan in laatstbedoelde
zin moet worden beantwoord, art. 13A BMW een uitleg in dien-
overeenkomstige zin toe?

(c) Ziet het bepaalde in de slotwoorden van art. 134,
derde 1id, BMW uitsluitend op aantasting van de reputatie
van het merk door enige verandering van de fysieke toestand
van de waren, of heeft het mede betrekking op "de psychische

toestand" van de waar, te weten de allure, het prestigieuze
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imago en de luxueuze uitstraling van de waar als gevolg van
de door de merkhouder onder gebruikmaking van zijn merkrechten
gekozen wijze van presentatie en reclame?

(d) Laat, indien de onder (c) bedoelde vraag ingevolge

het systeem van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese

Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing
van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), en met name
ingevolge de art. 5 tot en met 7 daarvan in laatstbedoelde
zin moet worden beantwoord, art. 13A, derde lid, BMW een uitleg
in dienovereenkomstige zin toe?

(e) Brengt, mede gelet op het bepaalde in de aanhef
van art. 13A, eerste 1id, het stelsel van de BMW mee dat de
vraag of de houder van een (beeld)merk, ook ingeval hij ten
aanzien van dit (beeld)merk auteursrechthebbende is, zich
tegen het gebruik van dat merk voor waren die hij of zijn
: licentiehouder onder het merk in het verkeer heeft gebracht,
kan verzetten, bij uitsluiting valt te beantwoorden aan de
; hand van het merkenrecht, dan wel laat dat stelsel toe dat
' zZulk een verzet in zodanig geval mede wordt gegrond op regels
van auteursrecht? Maakt het daarbij verschil of het auteurs-

recht in voorkomende gevallen een verdergaande bescherming

biedt?
( 6. Vragen van uitleg van gemeenschapsrecht
6.1 Ter inleiding van en toelichting bij de hierna

i te formuleren vragen tekent de Hoge Raad het volgende aan.
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Het Benelux-Gerechtshof is opgericht bij een op

31 maart 1965 te Brussel tussen Belgié, Luxemburg en Nederland

gesloten Verdrag betreffende de instelling en het statuut
van een Benelux-Gerechtshof. Art. 3 van dit verdrag bepaalt,
voor zover hier van belang, dat het Hof is samengesteld uit
rechters, gekozen uit de leden van de hoogste rechtscolleges
van elk van de drie landen.

Ingevolge art. 6 1lid 3 van voormeld verdrag in ver-
binding met art. 10 van het op 19 maart 1962 tussen genoemde
drie landen gesloten Benelux-Verdrag inzake de warenmerken
is de Hoge Raad in beginsel verplicht vragen van uitleg van
de bij laatstbedoeld verdrag behorende Eenvormige Beneluxwet
op de merken (BMW) ter beantwoording aan het Benelux-
Gerechtshof voor te leggen.

Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn arrest van
] 6 november 1992 in de zaken A 89/1 en A 91/1 (Valeo) (Juris-
prudentie 1992, blz. 1 e.v.) overwogen dat de in art. 13a,
derde 1id, BMW geformuleerde uitzonderingsregel, die aan de
merkhouder het recht onthoudt zich te verzetten tegen het
gebruik dat van zijn merk wordt gemaakt bij verdere verhande-
ling van door hem of zijn licentiehouder in het verkeer ge-
brachte waren, berust op een afweging van de belangen van
de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het
] economisch verkeer. Daarbij is, aldus het arrest, ervan
uitgegaan dat enerzijds de merkhouder ten aanzien van zulke

verdere verhandeling aan zijn merkrecht geen exclusieve
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bevoegdheden behoort te kunnen ontlenen, maar dat anderzijds
het recht van de merkhouder zich tegen gebruik van zijn merk
te verzetten ook weer niet zodanig moet worden beperkt dat
hij machteloos is tegen bij verdere verhandeling mogeli jke
schade aan het merk welke door de strekking van die beperking
niet wordt gerechtvaardigd.

Hierop voortbouwende heeft het Benelux-Gerechtshof
in zijn arrest van 20 december 1993 in de zaak A 92/5 (Daimler-

Benz/Haze) (Jurisprudentie 1993, blz. 65 e.v.) aanvaard dat,

wanneer het gaat om wederverkoop van waren die onder een merk
door de houder van dat merk of door diens licentiehouder in
het verkeer zijn gebracht, het de wederverkoper vrijstaat
dit merk te gebruiken teneinde dit verder verhandelen aan
het publiek aan te kondigen. Daarvan is, volgens het arrest,
sprake indien en voor zover de wederverkoper die aankondiging
doet op zodanige wijze dat voor het publiek duidelijk is dat
het gebruik van het merk betrekking heeft op bepaalde, door
hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door
dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. Op deze
regel heeft het Hof echter een uitzondering aanvaard - in
die zin dat gebruik van het merk door de wederverkoper niet
is geoorloofd - ingeval de wederverkoper van bedoelde vrijheid
gebruik maakt om met het merk te werven voor zijn onderneming
als zodanig en aldus voor die onderneming voordeel te trekken
uit de reputatie en de goodwill van het merk met alle daaraan

voor de reclame-functie van het merk inherente gevaren. Van
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dit laatste is, volgens het arrest, sprake zodra gerede kans
bestaat dat door de wijze waarop de wederverkoper het merk
voor meerbedoeld aankondigen gebruikt, bij het publiek de
indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate
wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor de eigen onder-
neming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteits-

suggestie.

6.2 De Hoge Raad legt aan het Hof van Justitie de volgende
vragen van gemeenschapsrecht voor:

(a) Moet, indien in een merkenrechtelijke procedure
in één der Benelux-landen in verband met de uitleg van de
Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag van uitleg van
de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) rijst, de hoogste
nationale rechter dan wel het Benelux-Gerechtshof worden
aangemerkt als de nationale rechterlijke instantie waarvan
de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn
voor hoger beroep, en die derhalve op grond van art. 177,
derde 1id, van het EG-Verdrag gehouden is zich tot het Hof
van Justitie te wenden?

(b) Strookt met het systeem van bovenvermelde richtlijn
en met name met art. 5 tot en met 7 daarvan om aan te nemen
dat, wanneer het gaat om wederverkoop van waren die onder

een merk door de houder van dat merk of met zijn toestem-
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ming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het de

] wederverkoper 66k vrijstaat dit merk te gebruiken teneinde
dit verder verhandelen aan het publiek aan te kondigen?
(c) Zo vraag (b) bevestigend wordt beantwoord, bestaan
op deze regel dan uitzonderingen?
(d) Indien vraag (c) bevestigend wordt beantwoord,
is dan plaats voor een uitzondering in het geval dat de

reclame-functie van het merk wordt bedreigd, doordat de weder-

verkoper door de wijze waarop hij het merk bij bedoeld aankon-
digen gebruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en presti-
gieuze imago van dat merk?

(e) Kan van "gegronde redenen" in de zin van art. 7
1id 2 van de Richtlijn worden gesproken, indien door de wijze
i waarop de wederverkoper reclame maakt voor de waren; "de
psychische toestand" van die waren - te weten de allure,
het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de waren
als gevolg van de door de merkhouder onder gebruikmaking van
zijn merkrechten gekozen wijze van presentatie en reclame -
wordt gewijzigd of verslechterd?

: (£f) Verzet het bepaalde in de art. 30 en 36 EG-Verdrag
zich ertegen dat de houder van een (beeld)merk dan wel de
! gerechtigde tot een auteursrecht dat betrekking heeft op de
voor zijn waren gebezigde flessen en verpakkingen, met een
beroep op dat merkrecht of dat auteursrecht het voor een
wederverkoper aan wie de verdere verhandeling van die waren

vrijstaat, onmogelijk maakt reclame voor die waar te maken
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op een wijze die voor detailhandelaren in de betrokken branche
gebruikelijk is? Geldt dit ook indien de wederverkoper door
de wijze waarop hij het merk in zijn reclamemateriaal ge-
bruikt, schade toebrengt aan het luxueuze en prestigieuze
imago van dat merk, respectievelijk de openbaarmaking en
verveelvoudiging plaatsvinden onder zodanige omstandigheden
dat aan de rechthebbende op het auteursrecht schade kan worden

toegebracht?

7. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux~Gerechtshof met betrekking tot
de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen van uitleg van de
BMW uitspraak te doen; ’

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen om met betrekking tot de hiervoor onder 6
geformuleerde vragen van uitleg van gemeenschapsrecht uitspraak
te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het

geding totdat het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie

van de Europese Gemeenschappen uitspraak zullen hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president Snijders

als voorzitter en de raadsheren Korthals Altes, Heemskerk,
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Nieuwenhuis en Swens-Donner, en in het openbaar uitgesproken

door de raadsheer Heemskerk op 20 oktober 1995.




