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I. FEITEM EN PROCEDURE
A, Feiten
1. Op 2B augushus 2019 diende verzoeker overaenkomstig artikel 2.30bis, fid 1, sub a, van het

Benelux-Verdrag Inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE™)" een vordering tot doorhaling in, op
basks van de grend woor vervallenverkiaring voorzien In artkel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat er van het
bestraden merk geen normaal gebrulk s gemaskt overeenkomstig artitel 2,23bis BVIE.

2, De worderlng tof doorhaling |s gericht tegen Bemclux-fnscheijving 927005, door verweerder
imgadiond op 27 augustus 2012 an ingeschreven op 10 januarl 2013, van het woordmerk EYSINK.
3. De wvordering tot doosheling is gericht tegem ale waren wasrvoor het bDebwiste merk (2
Ingeschreven, be weben:
= K 12 Vervoormiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of ovar hat water.
- KI 18 Leder en kunstleder en hiarult vervaardigde producten voor Zover nigt begrepen in
andere klassen; dierenhulden; reiskoffers en koffers; parapiu's, parasols en wandelstokken;
Zwepen en zadelmakerswaran,
- KI'25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddekaets.

4. Die procedurstaal is het Nederlands.,

B. Verloop van de procedurs

5. Het verzoek tot doorhaling s entvankelifk en door het Benelux-Bureau woor de Intellectuele
Elgendom {hierna: "het Bureau” of "BBIE"} ter kennis gebracht van partifen op 25 september 2019, In de
loop wan de administratieve fase van de procedure hebben belde partijen argumenten Ingediend. De
procedure  wverliep conform  de  daaraan  gestelde eisen in het BVIE en het bifbehorende
uitvoeringsreglement (hisma: "URY). Asngezien de vardering uitsluitend vervalbenverklaring wegens niet-
gebrulk betrefi, Is overeenkomstlg regel 1.31, lld 2 UR serst wverweerder In de gelegenheld gesteld om
schriftelijk te reageren door bewljzen van gebruik In te dienen dan wel te mativeren dat or een geldige
reden voor piet-gebrulk bestast, waama wverzoeker en bensiofte weer verwesrder om een reactie ls
verzocht. De administratheve fase |s afgerond op & augustus 20240.

IL. MIDDELEN VAN DE PARTIIEN
A, Argumenten van varwasardar
G, Verseerder stelt druk bezlg te zljn met het op de markt brengen van voertuigen onder het meark
"Eysink . Hij geeft aan de voertulgen pas op de markt te brangen na een testperiode. Hij verwijst naar

ean pantal foto’s in biflage ter onderbouwing wen de stellimg dat deze testen pleatsvinden en er
wvoartulgen zijn geproducesrd. Bovendlen merkt verweerder op dat hij al jaren de naam " Eysink”, samen

' In deze beslissing wordt steeds verwezan naar de op de datum wvan de beslissing van toepassing zijnde wek-
en regalgeving, tenzij bet gaat om bepalingen die gedurende de procedure cen matengle en yoor de beslissing
relevants wijziging hebben endergaan.
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met andsre merken, naar bulten toe gebrulkt op esn zull bij zijn pand. Waar efgen zeggen doot
vervserder dif met 2ls doel om Eysink in de toskomst weer ta lateén stralen bl de consument net als

VIEgEr,

e Verder heeft werweerder zich verdiept in da naam, website en de producten van de verzoeker, Hij
stelt met verbaring vast dat deze de neam Eysing gebruiki in een logo wal een exact kopie is van het
logo van verweerder, Verwesrder spreskt de verwachting uit dat verzoeker ziin logo, naam, producten an
website wijzigt.

g. Concluderend vwraagt verwearder om de vardering af te wijzen.

B, Reactie van verzocker

9. Werzpeker betwist nadrukkeiijk dat er wvan daadwerkelijix [rormaal) instandboudend gebrulk van
ket merk “EYSINK® sprake is. Volgens hem Iz hat ingeschreven merk na 1977 en in ieder geval binnen
vijf jaren woor het indienen van het verzoek om wervallenverkiaring niet normasl gebrulkt. Er is zelfs
volgens verzoeker helemaal geen sprake van gebruik door verweerder. HY verwijst hlervoor naar de
resctie van verwesrder waarin hij stefll druk bezig te Hjn met het op de markt brengan van voerbuigen
onder het merk, masr dit pas te deen na de testperiode en de Eysink in de toekomst wil weer laten
stralen. Zelfs als dit waar zou zijn, meent verzoeker dat dit gean normaal instandhoudend gebrulk van
het merk oplevert, Hij voegt eraan toe dat er geen onkel geloofwaardig c.g. retevant bewijs wordt
overgelegd wan dasdwerkelifk normaal gebrulk, mer name desdwerkelijke productie, promotie enfof
verkoop van producten onder het merk "Eysink .

10, Verzoeker argumenteert dat verweerder zijn stellingen niel onderbouwt en bijvoorbeeld geen
bawl{s levert van de eventusfe tests, laat staan wvan verkopen. 0ok de steliing dat de woertulgen zijn
geproducesrd en worden getest, had verseerder naar cordeel van verzosker moeten onderbouwen. Zo
anthreekt enige indicatie over gen eventuele goedkeuring door de RDW,

11. D panwezigheid van cen logo op &&n zull 15 volgens verzoeker serder Ingagevan ult nostalgische
owerwagingen. Wat betreft de afbesldingen van een scooterfscootmaobiel met daarop aen sticker met =en
fogo met de vermadding ' EYSINK ' geeft wverzoeker aan dat het er alle schijn van heeft dat deze stickers
op de motorblokken simpaheeg ten behoove van het venveer zijn sangeobracht op (merkloza)
seooters/acontmabislen ult China.

13. Uit mlles biljkt dat er sinds 1977 geen normaal gebruik is gewesst van het merk, ook niet door
venweerder, aldus verzoeker.

C. Laatste reactie van verweerder

13, Verweerder distantieert zich van de aannemingen van verzoeker. HIj stelt dat er maotoren,
scooters en voertuigen onderweg Zijn naar Nederland. Deze rfn dus al geproduceerd, Verder stelt
verweerder bezig te Zijn om zijn bestzande dealernetwerk uit te bouwen. Er is dus wel degelijk sprake
van instandhouding, aldus wersearder, Bovendien zijn er In 2019 {en daarvoor) voertuigen wverkocht
arder de naam Eyvsink, Verweender dient hiertoe slukken ter onderbouwing in.
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14, Hi] herhaalt verder alleen producten op de markt bte brengen na een testperiode. Hij geeft aan
een anderg |ifn te testen en ook deze tak van voertuigen pas op de markt te brengen als de kwalibeit
gegarandedrd kan worden.

15. Onder verwijzing naar de stukken in bijlage stelt verweerder dat daze aantonen dat er voertuigen
verkocht zijn en er 148 onderweg zijn. Deze zijn allemasl geproducesrd onder de naam Eysink en ook ce
typegoedkeuring Is op naam wvan Eysink. Dergelijke procedures nemen tljd, dus dit toont volgens
verweerder aan dat hij hier al lang mee bezig is. Alle COC-documenten (Certificate of Conformity] staan
op nasm van Eysink en de carters worden gefabricesrd met het lage. De sannemingen van verzosker zijn
dan ook volgens verweerder nlet onderboiwd en er is wel sprake van instandnoudend normaal gebrulle.

16. Verweerder vierzoekt dan ook nogmaals om het verzoek tol vervallenverklaring van zijn merk niet
te honarersn.

II1. BESLISSING

A, Juridisch kader

17 Owereenkomstig artikel 2.30bls, lid 1, sub & BVIE kan een vorderng tot verallenverklaring
worden ingesteld bij het Bureau op grond van (onder meer) artileel 2.27, Id 2 BVIE. Het s in dat geval
aan werweerder om aan te bonen dat hij zijn merk overeenkomstip artiked 2.23bis BVIE In de vijf jaar
wvoorafgaand aan het Instellen van de vordering bn het Benelux-gebied normaal hesft gebrulkt of dat er
een geldige reden |s voor nket-gebrulk.

18, De vardering tob deorhaling |5 ingediend op 28 avgustus 2019, De perigde die In aanmerking
moat worden genomen = da relevante periode - loopt dus van 28 augustus 2014 tat 28 augustus 2019,

19, Owereankomstig regel 1.41 jo 1.25 UR dignen de bewijzen van gebrulk aanwiizingan te bevatten
over da plaats, duur, omyang en wijze van hot gebrulk dat is gemaakt van het betwiste merk voor de
waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waarbegen de vordering s gericht,

20, Blijkens het armest wan het Hof van Justitie van de Europese Unle (hiema: Hof of HvIEU) wan 11
meart 2003 (HVIEU, srrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van oen merk een normasl
gebrulk gemaakt wanneer het, oversenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de
identiteit wvan de ocorsprong van de waren of diensten waarvoor het is Ingeschreven, wordt gebruiki
teneinde voor dis waren of disnsten cen afzel te vinden of te bahouden, met uitsiuiting van symbalisch
gebruik dat er allesn toe strekt, de aan het merk verbonden rechben te behouden, In dit verband
betekant het wereiste van normaal gebrwik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante
grondgebied wordt beschermd, publick en naar buiten boe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU
{hiema: “GEU” of *Gerecht™), Silk Cocoon, T-174,/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T;2003:68, punt 39; GEU,
Vizafrult, T-203/02, & juli 2004, ECLI:EU:T:2005:345, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november
2007, BCLI:EU:T:2007:337, punt 34).

21. Het Geracht heeft gepreciseerd dat het gebrulk van het oudere merk niet altifd kwantitatief
omvangrijk hoeft te #ifn om als rormaal e kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 jull
2004, ECLL:EU:T:2004:223; Sania Sonia Rykdel, T-131/06, 30 aprl 2008, ECLI'EU:T:Z008:135). Het
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begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciéle succes te beoordelen of de handelsstrategie van sen
onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake s
van &&n kwantitatief aanziendljk commercies| gebrulk van het merk (GEU, Vitafrult, reeds aangehaald).

22, Het Gerecht steft nadrukkelijk dat het normale gebruik ven een merk niet op basis van
waarschijnlijxheden of warmoedens kan worden aangenomen, doch moet worden sangetoond aan de
Rand van concréeta an objectieve gegavens die een daadwerkelijk en afdocnd gebrulk van het merk op de
betrokicen markt bewljzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 decernber 2002, ECLI:EW:T:2002:316; Vitakraft, T-
356402, 6 oktober 2004, ECLI'EU:T: 2004:292; Sonia Sonla Aykiel, reeds aangehaald).

B. Beoordeling van de ingediends gebrulksbewijzen

23 Verweerder diende in eerste instantie vijf fobo "5 in, waarvan drie van een driewielscooter en bwes
van twee motoren voorzien van Eysink” in oeen gestilesrd lettertype, heltzl] voorop, hetzl] voor de
matoren als sticker aan de zljkant. Op de eerste fobo bevindt zich ook een zull mat daarcp werschillende
merken, waaronder hetzelfde gestileerde 'Eysink’. De stelingan over de produckle sn testen werdon

verder niet onderbouwd.

24, In gijn twaede reactie vulde verwearder dezé stukken aan met cen proforma factuur van 17
maart 2020 voor de inkoop van hondercentien 50cc en achtenveertig 125cc scooters. Dok dient hij esn
aan hem geadresseende factuur in van 14 apell 2019 voor e2n aan hem geleverde Eysink Happoy Life
Electric driewickscooter met framenummear 002751, Ben verkoopfactuur van 19 augustus 2019 voor de
sooober met hetzelfde framenummer wordt eveneens ingediend. Tenslotbe, dient verweerder nog sen
andere verkoopfactuwr In van een “demo Eysink VXL, gedateerd 18 aprill 2019, De verdere stellingen
van verweerder ingake OOC-documenten en carters worden niet met stukken onderbouwd.

25. Het door verweerder ingediende materizal - roals hiervoor epgesand — i, met Inachtneming van
do voornoemde witgangspuntan, ten enenmale onvobdoende om normaal gebrulk van het bebaiste merik
aan te tonen. Om die reden is verzoeker ook nlet meer gevrasgd te reagerss op de deoor verwecrder in
zljn |zatste reactle ingediende extra stukken, Er worden geen stukicen Ingediend wvoor de waren in de
klassen 18 en 25. Voor wat betreft de waren In klasse 12 zegi het enkele bestaan van sen enkele
driewisiscooter en fwes motoren met daarop geéstileerd weergegeven het merk, niets over het
daadwerkelljk gebrufk wan het merk door verweerder binnen de relevante periode. Verweerder diende
twee verkoopfacturen n, waarvan de eerste betrekking heeft op de werkoop van 1 driewlelscooter,
sangekocht een paar masnden eerder. Vermoedelijk de driewielscogter die op de ingediende foto 's staat
afgebeeld. Uit de enige andere verkoopfactuur die werd ingediend, kan niet worden opgemaskt welk
product s werkocht. Geen enkel ander element laat toe dit af te lziden. Tot slot diende werwesrder ook
nog een inkoopfactuur in, Het betreft echbor een proforma factuur van na de relevanbe periode. Deze zegt
niet alleen niets over een dasdwerkelijke aankoop, mear ook niets over gebrulk Bnnen de relevante
periade,

26. Ce overige stellingen van venweerder over yoorbersidende werkzaamheden, zoals testen, COC-
documenten en dergelifke wordan met geen enkel stuk onderbouwd.
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7. De doorhalingsprocedure is een fnfter partes procedure. Het Bureau moet hlern een beslissing
nemen op basis van de stelfingen van partijen on het i aan partiien om hun stellingen met concrete en
objectieve bawijstukken te anderboywen. Verweerdsr ke daarin in dit geval anveldoande geslaagd.

28. Geconcludesrd moet worden dat de stukken geenszins aard, tijdstip, omwvang of plasts van
gebruik van het betwiste merk in de Benelux bewijzen (2i& [n dit verband ook GEU, Vogue, T-382/08, 18
januan 2011, ECLI:EU:T:2011:9). De stukken ziin derhalve in niet toerslkend om normaal gebrulk
gedurende de relevanbe periode aan te onen,

C. Overige factoren

9. Uitsluitend het normaal gebruilk wan het betwiste merk staat ter discussie, Voor aspecten die
daarop geen betrexking hebben, zoals gebruik door verzoeker van een overesnstemmend loge (zle punt
7, Is In deze procedure gesn plaats. Voor zover het geschil op dergelijke aspecten bebtrekking heeft,
kuninen partijen overwegen hat aan de beveegde rechier voor te loggen.

D. Canclusia

30, Verweerder heeft niet gangetoond dat hij het betwiste merk In de vijl jaar woorafgaand aan het
instellan van de vordering in het Benelux-gebled normaal heeft gebrufkt of dat er een geidige reden Is
voor niet-gebruik.

Iv. BESLUIT

31. De vordering ot vervallenveridaring met nummer 3000143 wordt tosgewerzen.

3. De Benclux merkinschrijving met nummaer 827005 wordt docrgehaald,

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

Juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deza beslissing
vormt executoriale titel ap grand van artfkel 2.30, lid 5 BVIE,

Ben Haag, 25 januvarl 2021

BOIP
e

Diber Wuytans Pietar Veaze Camilla Janssan
(rapporiecr)
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