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OPSTELLING 
door het  Comité van  Ministers  van  een 

Protocol houdende wijziging  van de  
eenvormige Beneluxwet  op de  merken  

M (92) 8  

Het  Comité van  Ministers  van de Benelux  Economische  Unie,  

Gelet  op  artikel 19b)  van  het  Benelux-Unieverdrag, 

Heeft  de  tekst opgesteld  van  een Protocol houdende wijziging  van de  eenvormige 
Beneluxwet  op de  merken 

Deze tekst is hierbijgevoegd. 

Het Protocol zal worden voorgelegd aan  de  Verdragsluitende partijen, teneinde  na  
ondertekening  in  werking  te  worden gesteld, overeenkomstig  de  grondwettelijke 
bepalingen  van  ieder  der  Verdragsluitende Partijen. 

GEDAAN  te  Brussel,  op 2  december  1992 

De  Voorzitter  van  het  Comité van  Ministers, 

J.F.  POOS 

. 
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PROTOCOL 
houdende wijziging  van de  

eenvormige Beneluxwet  op de  merken  

De  Regering  van  het Koninkrijk België,  

De  Regering  van  het Groothertogdom  Luxemburg, 

De  Regering  van  het Koninkrijk  der  Nederlanden, 

Bezield door  de  wens hun wetgeving inzake  de  merken aan  te  passen aan  de  eerste 
richtlijn (EG)  van de  Raad betreffende  de  aanpassing  van  het merkenrecht  van de  
Lidstaten (89/104/EEG, PbEG  L40) en  hun wetgeving aan  te  vullen  met  bepalingen 
ten aanzien  van  Gemeenschapsmerken,  internationale  inschrijvingen verricht inge-
volge het bij  de  Overeenkomst  van Madrid  betreffende  de internationale  inschrijving  
van  merken behorende Protocol,  de  bestrijding  van de  namaak  van  door merken be-
schermde produkten  en de  bevoegdheid  van  het  Benelux-Merkenbureau om gedepo-
neerde merken inhoudelijk  te  toetsen, 

Zijn  de  volgende bepalingen overeengekomen, 

ARTIKEL  I 

De  eenvormige Beneluxwet  op de  merken wordt gewijzigd als volgt  : 	Ie 
A 

In  artikel  2  vervalt  de  tweede alinea. 

Artikel  3  komt  te  luiden als volgt 
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Artikel  3 

1. Onverminderd  de in  het Verdrag  van  Parijs tot bescherming  van de  industriele 
eigendom  of de  Overeenkomst  van Madrid  betreffende  de internationale  inschrij-
ving  van  merken vastgestelde rechten  van  voorrang, wordt het uitsluitend recht  
op  een merk verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Beneluxgebied  
(Benelux-depot)  of  voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal  
Bureau  voor  de  bescherming  van de  industriële eigendom (internationaal depot).  

2. Bij  de  beoordeling  van de  rangorde  van  het depot wordt rekening gehouden  met 
de op  het tijdstip  van  het depot bestaande  en  ten tijde  van  het geding gehand-
haafde rechten  op 

a. gelijke, voor dezelfde waren gedeponeerde merken;  

b. gelijke  of  overeenstemmende, voor dezelfde  of  soortgelijke waren gedepo-
neerde merken,  indien de  mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een asso-
ciatie wordt gewekt tussen  de  merken  

e.  overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren gedeponeerde merken,  die  
bekendheid  in  het Beneluxgebied genieten,  indien  door het gebruik, zonder 
geldige reden,  van  het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel kan worden 
getrokken uit  of  afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermo-
gen  of de  reputatie  van  het oudere merk.  

C  

Artikel  4  wordt gewijzigd als volgt  

1. In de  aanhef wordt «Binnen  de in  artikel  14  gestelde grenzen» vervangen door: 
Binnen  de in de  artikelen 6bis, 6ter  en 14  gestelde grenzen.  

2. Onderdeel  3  komt  te  luiden als volgt :  3.  het depot  van  een merk dat overeen-
stemt  met  een voor soortgelijke waren gedeponeerd collectief merk waaraan een 
recht was verbonden dat is vervallen  in de  loop  van de  drie jaren voorafgaande 
aan het depot;.  

3. In  onderdeel  4  wordt «drie jaren» vervangen door «twee jaren»  en  «artikel  5,  
onder  3»  door : artikel  5,  tweede lid, onder  a. 
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Artikel  5  komt  te  luiden als volgt: 

Artikel  5 

1.  Het recht  op  het merk vervalt:  

a. door  de  vrijwillige doorhaling  of  het verstrijken  van de  geldigheidsduur  van  Ie 
de  inschrijving  van  het  Benelux-depot;  

b. door  de  doorhaling  of  het verstrijken  van de  geldigheidsduur  van de interna-
tionale  inschrijving  of  door afstand  van de  bescherming  in  het Beneluxgebied,  
of  overeenkomstig het  in  artikel  6 van de  Overeenkomst  van Madrid  
bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet  
in  het  land van  oorsprong.  

2.  Het recht  op  het merk wordt, binnen  de in  artikel  14,  onder  C,  gestelde grenzen, 
vervallen verklaard  

a. voorzover gedurende een ononderbroken tijdvak  van  vijfjaren zonder geldige 
reden, geen normaal gebruik  van  het merk is gemaakt binnen het 
Beneluxgebied voor  de  waren waarvoor het merk is ingeschreven ;  in  een 
geding kan  de  rechter  de  merkhouder geheel  of  gedeeltelijk  met  het bewijs  
van  het gebruik belasten  

b. voorzover het merk,  na op  regelmatige wijze  te  zijn verkregen, door toedoen  
of  nalaten  van de  merkhouder  in  het  normale  taalgebruik  de  gebruikelijke 
benaming  van  een waar is geworden  

c. voorzover het merk, als gevolg  van  het gebruik dat ervan wordt gemaakt, voor  
de  waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden,  met  name 
omtrent  de  aard,  de  hoedanigheid  of de  geografische herkomst  van  deze 
waren.  

3.  Voor  de  toepassing  van  het tweede lid, onder  a,  wordt onder gebruik  van  het merk 
mede verstaan  

a.  het gebruik  van  het merk  in  een  op  onderdelen afwijkende vorm, zonder dat 
het onderscheidend kenmerk  van  het merk  in de  vorm waarin het is inge-
schreven, wordt gewijzigd 
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b. het aanbrengen  van  het merk  op  waren  of de  verpakking ervan, uitsluitend  
met  het oog  op  uitvoer;  

c. het gebruik  van  het merk door een derde  met  toestemming  van de  merkhou-
der. 

Artikel  6  komt  te  luiden als volgt: 	 S  
Artikel  6 

A. I.  Het  Benelux-depot  van  merken geschiedt, hetzij bij  de nationale  diensten, het-
zij bij het  Benelux-Merkenbureau,  met  inachtneming  van de  vereisten  en  
tegen betaling  van de  rechten, bepaald bij uitvoeringsreglement.  De met  het  
in  ontvangst nemen  van de  depots belaste instanties onderzoeken  of de  over-
gelegde stukken aan  de  voor het vaststellen  van  een datum  van  depot gestelde 
vereisten voldoen  en  stellen  de  datum  van  depot vast. Aan  de  deposant wordt 
onverwijld schriftelijk mededeling gedaan  van de  vastgestelde datum  van  
depot  dan  wel  van de  gronden voor het niet toekennen  van  een depotdatum.  

2. Indien  bij het depot niet is voldaan aan  de  overige  in  het uitvoeringsreglement 
gestelde vereisten geeft  de instantie  die  het depot ontvangen heeft, hiervan 
onverwijld schriftelijk kennis aan  de  deposant onder opgave  van de  voor-
schriften waaraan niet is voldaan  en  stelt  hem in de  gelegenheid daaraan als-
nog  te  voldoen binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn.  

3. Het depot vervalt,  indien  niet binnen  de  gestelde termijn voldaan is aan  de  
bepalingen  van  het uitvoeringsreglement. 	 Ie 

4. De nationale  dienst zendt het  Benelux-depot door aan het  Benelux-
Merkenbureau, zodra hij heeft vastgesteld dat het depot voldoet aan  de  ge-
stelde vereisten.  

B. De  ontvankelijkheid  van  het depot is afhankelijk  van  het verrichten  van  één  van 
de  volgende handelingen,  ter  keuze  van de  deposant  

a.  overlegging  van  een bewijsstuk, dat een onderzoek naar eerdere inschrijvin-
gen door het  Benelux-Merkenbureau werd verricht  of  aan het  Bureau  werd 
verzocht binnen  de  drie aan het depot voorafgaande maanden, overeenkom-
stig het bij uitvoeringsreglement bepaalde 
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b.  indiening  op  het tijdstip  van  het depot  van  een verzoek tot onderzoek, door 
tussenkomst  van de met  het  in  ontvangst nemen  van  het depot belaste instan-
tie.  

C. Onverminderd  de  toepassing  van  artikel 6bis wordt het gedeponeerde merk voor  
de  door  de  deposant vermelde waren ingeschreven,  indien de  deposant,  na  ont-
vangst  van de  resultaten  van  het onder  B  bedoelde onderzoek  en  binnen een bij 
uitvoeringsreglement  te  bepalen termijn,  te  kennen heeft gegeven zijn depot  te  
handhaven. Aan  de  merkhouder wordt een bewijs  van  inschrijving verstrekt.  

D. Het  op  artikel  4 van  het Verdrag  van  Parijs gegronde beroep  op  voorrang wordt 
gedaan bij het depot  of  bij een bijzondere verklaring af  te  leggen bij het  Benelux-
Bureau, in de  maand volgende  op  het depot,  met  inachtneming  van de  vormver-
eisten  en  tegen betaling  van de  bij uitvoeringsreglement bepaalde rechten. Het 
ontbreken  van  een dergelijk beroep doet het recht  op  voorrang vervallen.  

Na  artikel  6  worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende 

Artikel  6bis  

1.  Het  Benelux-Merkenbureau weigert een depot  in te  schrijven,  indien  naar zijn 
oordeel  

a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan  de in  artikel  I  gegeven 
omschrijving  van  een merk,  met  name wanneer het ieder onderscheidend ver-
mogen  in de  zin  van  artikel  6 quinquies B,  onder  2, van  het Verdrag  van  Parijs 
mist;  

b. het depot betrekking heeft  op  een merk als bedoeld  in  artikel  4,  onder  I en 2. 

2. De  weigering om tot inschrijving over  te  gaan moet het teken dat een merk vormt  
in  zijn geheel betreffen. Zij kan tot een  of  meer  van de  waren waarvoor het merk 
bestemd is worden beperkt.  

3.  Het  Benelux-Bureau  geeft  van  zijn voornemen  de  inschrijving geheel  of  gedeel-
telijk  te  weigeren, onder opgave  van  redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan  
de  deposant  en  stelt  hem in de  gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsre-
glement gestelde termijn  te  antwoorden. 
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4. Indien de  bezwaren  van  het  Benelux-Bureau  tegen  de  inschrijving niet binnen  de  
gestelde termijn zijn opgeheven, wordt  de  inschrijving  van  het depot geheel  of  
gedeeltelijk geweigerd.  Van de  weigering geeft het  Benelux-Bureau  onder 
opgave  van  redenen onverwijld schriftelijk kennis aan  de  deposant, onder ver-
melding  van  het  in  artikel  6ter  genoemde rechtsmiddel tegen  die  beslissing.  

5. Met de al dan  niet gedeeltelijke weigering het depot  in te  schrijven is het depot 
geheel  of  gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst  in  nadat  de  termijn voor 
het instellen  van  het  in  artikel  6ter  bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstre-
ken  dan  wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving  te  geven onherroe-
pelijk is afgewezen. 

Artikel  6ter  

De  deposant kan zich binnen twee maanden  na de  kennisgeving bedoeld  in  artikel  
6bis,  vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof  van  Beroep  te  Brussel, het 
Gerechtshof  te 's-Gravenhage of  het  Cour d'appel te Luxemburg  teneinde een bevel 
tot inschrijving  van  het depot  te  verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt 
bepaald door het bij het depot vermelde adres  van de  deposant  of  zijn gemachtigde  
dan  wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres.  

G  

Artikel  7  komt  te  luiden als volgt  

A. De internationale  depots geschieden volgens  de  bepalingen  van de  
Overeenkomst  van Madrid en  het Protocol  van  27 juni  1989  bij  de  Overeenkomst  
van Madrid. De nationale  rechten, bedoeld  in  artikel  8,  onder  (1), van de  
Overeenkomst  van Madrid en  het Protocol bij  de  Overeenkomst  van Madrid,  als-
mede  de  rechten bedoeld onder artikel  8,  onder  7 (a), van  het Protocol bij  de  Ie 
Overeenkomst  van Madrid,  worden bij uitvoeringsreglement bepaald.  

B. De internationale  depots worden ambtshalve aan een onderzoek naar eerdere 
inschrijvingen onderworpen.  

H  

Artikel  8  komt  te  luiden als volgt  
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A  rijke!  8 

I.  Het  Benelux-Bureau  schrijft  de internationale  depots  in  ten aanzien waarvan is 
verzocht  de  bescherming uit  te  strekken tot het Beneluxgebied. Artikel 6bis, 
leden  I en 2,  is  van  overeenkomstige toepassing.  

2. Het  Benelux-Bureau  geeft  van  zijn voornemen  de  inschrijving  te  weigeren, onder 
opgave  van  redenen, zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan het 
Internationaal  Bureau  door middel  van  een voorlopige gehele  of  gedeeltelijke 
weigering  van  bescherming  van  het merk  en  stelt  de  deposant daarbij  in de  gele-
genheid hierop  te  antwoorden overeenkomstig het bepaalde bij uitvoeringsregle-
ment. Artikel 6bis, vierde lid, is  van  overeenkomstige toepassing.  

3. Artikel 6ter is  van  overeenkomstige toepassing,  met  dien verstande dat het  terri - 
toriaal  bevoegde Hof wordt bepaald door het adres  van de  gemachtigde  of  door 
het correspondentie-adres.  

4. Van de  beslissing waartegen geen beroep meer openstaat geeft het  Benelux-
Bureau  schriftelijk, onder opgave  van  redenen, onverwijld kennis aan het 
Internationaal  Bureau. 

In  artikel  9,  tweede alinea, vervallen  de  woorden :  in  voorkomende gevallen. 

Artikel  10  wordt gewijzigd als volgt:  

I. De  vierde alinea komt  te  luiden als volgt:  

De  vernieuwing moet worden yerzocht  en de  rechten moeten worden betaald bin-
nen zes maanden voorafgaand aan het verstrijken  van de  geldigheidsduur  van de  
inschrijving. Binnen zes maanden  na  verstrijken  van de  geldigheidsduur  van de  
inschrijving kan  de  vernieuwing alsnog worden verzocht,  indien  gelijktijdig een 
bij uitvoeringsreglement bepaald  extra  recht wordt betaald.  De  vernieuwing gaat  
in op de  datum  van  het verstrijken  van de  geldigheidsduur  van de  inschrijving.  

2. De  vijfde alinea komt  te  luiden als volgt: 

Zes maanden voor het verstrijken  van de  geldigheidsduur  van de  inschrijving herin- 
nert het  Benelux-Bureau de  merkhouder schriftelijk aan  de  datum  van  dat verstrijken. 
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3. De  eerste volzin  van de  zesde alinea komt  te  luiden als volgt: 

Het  Benelux-Bureau  zendt deze herinneringsbrieven aan het laatste aan het  
Bureau  bekende adres  van de  merkhouder.  

K  

Artikel li wordt gewijzigd als volgt  

1. In  onderdeel  A,  tweede alinea, onder  1,  vervalt  «en de  licentie». 	 Ie 
1 Onderdeel  B  komt  te  luiden als volgt:  

B.  Het uitsluitend recht  op  een merk kan door  de  merkhouder ingeroepen worden 
tegen een licentiehouder  die  handelt  in  strijd  met de  bepalingen  van de  licentie-
overeenkomst inzake  de  duur daarvan,  de  door  de  inschrijving gedekte vorm 
waarin het merk mag worden gebruikt,  de  waren waarvoor  de  licentie is ver-
leend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht  of de  
kwaliteit  van de  door  de  licentiehouder  in  het verkeer gebrachte waren.  

3. Aan onderdeel  C  wordt toegevoegd : Het  in de  vorige volzin bepaalde is  van  
overeenkomstige toepassing  op  pandrechten  en  beslagen.  

4. Onderdeel  D  komt  te  luiden als volgt:  

D. De  licentiehouder is bevoegd  in  een door  de  merkhouder ingestelde vordering als 
bedoeld  in  artikel  13,  onder  A,  derde  en  vierde lid, tussen  te  komen om rechts-
treeks door  hem  geleden schade vergoed  te  krijgen  of  zich een evenredig deel  
van de  door  de  gedaagde genoten winst  te  doen toewijzen. 

Een zelfstandige vordering als bedoeld  in de  vorige volzin kan  de licentiehoude  re slechts instellen,  indien  hij  de  bevoegdheid daartoe  van de  merkhouder heeft 
bedongen.  

L  

Artikel  13,  onder  A,  komt  te  luiden als volgt:  

A. 1.  Onverminderd  de  toepassing  van  het gemene recht betreffende  de  aansprake-
lijkheid uit onrechtmatige daad kan  de  merkhouder zich  op  grond  van  zijn 
uitsluitend recht verzetten tegen 
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a. elk gebruik, dat  in  het economisch verkeer  van  het merk wordt gemaakt 
voor  de  waren waarvoor het merk is ingeschreven  

b. elk gebruik, dat  in  het economisch verkeer  van  het merk  of  een overeen-
stemmend teken wordt gemaakt voor  de  waren waarvoor het merk is inge-
schreven  of  voor soortgelijke waren,  indien  daardoor  de  mogelijkheid be-
staat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken  en  het 
merk  

C. elk gebruik, dat zonder geldige reden  in  het economisch verkeer  van  een 
binnen het  Beneluxgebied  bekend merk  of  een overeenstemmend teken Ie 
wordt gemaakt voor waren,  die  niet soortgelijk zijn aan  die  waarvoor het 
merk is ingeschreven,  indien  door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel 
kan worden getrokken uit  of  afbreuk kan worden gedaan aan het onder-
scheidend vermogen  of de  reputatie  van  het merk;  

d.  elk gebruik dat zonder geldige reden  in  het economisch verkeer  van  een 
merk  of  een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders  dan ter  onder-
scheiding  van  waren,  indien  door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel 
kan worden getrokken uit  of  afbreuk kan worden gedaan aan het onder -
scheidend vermogen  of de  reputatie  van  het merk.  

2.  Voor  de  toepassing  van  het eerste lid wordt onder gebruik  van  een merk  of  een 
overeenstemmend teken  met  name verstaan:  

a. het aanbrengen  van  het teken  op de  waren  of op  hun verpakking;  

b. het aanbieden,  in de  handel brengen  of  daartoe  in  voorraad hebben  van  waren 
onder het teken  

e.  het  in- en  uitvoeren  van  waren onder het teken;  

d.  het gebruik  van  het teken  in  stukken voor zakelijk gebruik  en in de  reclame. Ie 
3.  Onder dezelfde voorwaarden als  in  het eerste lid bedoeld kan  de  merkhouder 

schadevergoeding eisen voor elke schade,  die  hij door het gebruik als bedoeld  in  
het eerste lid lijdt.  

4.  Naast  of in  plaats  van  een vordering tot schadevergoeding, kan  de  merkhouder 
een vordering instellen tot het afdragen  van  ten gevolge  van dit  gebruik genoten 
winst alsmede tot het afleggen  van  rekening  en  verantwoording dienaangaande;  
indien de  rechter  van  oordeel is dat  dit  gebruik niet  te  kwader  te  trouw is  of  dat  
de  omstandigheden  van  het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding 
geven, wijst hij  de  vordering af.  
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5. De  merkhouder kan  de  vordering tot schadevergoeding  of  het afdragen  van  winst 
namens licentiehouder instellen, onverminderd  de  aan deze laatste  in  artikel  11,  
onder  D,  toegekende bevoegdheid.  

6.  Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich  te  verzetten tegen het gebruik  in  
het economisch verkeer door een derde  

a. van  diens naam  en  adres;  

b. van  aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, Ie 
geografische herkomst, tijdstip  van  vervaardiging  van de  waren  of  andere 
kenmerken daarvan;  

e. van  het merk, wanneer  dit  nodig is om  de  bestemming  van  een waar,  met  
name als  accessoire of  onderdeel, aan  te  geven 

één  en  ander voor zover er sprake is  van  een eerlijk gebruik  in  nijverheid  en  han-
del.  

7.  Het uitsluitend recht  op  een merk omvat niet het recht zich  te  verzetten tegen het 
gebruik,  in  het economisch verkeer,  van  een overeenstemmend teken, dat zijn 
bescherming ontleent aan een ouder recht  van  slechts plaatselijke betekenis,  
indien en  voor zover dat recht erkend is ingevolge  de  wettelijke bepalingen  van  
één  van de Beneluxlanden. 

8.  Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich  te  verzetten tegen het gebruik  van  
het merk voor waren,  die  onder het merk door  de  houder  of met  diens toestem-
ming  in de  Gemeenschap  in  het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor  de  houder 
gegronde redenen zijn zich  te  verzetten tegen verdere verhandeling  van de  
waren,  met naine  wanneer  de  toestand  van de  waren, nadat zij  in  het verkeer zijn 
gebracht, gewijzigd  of  verslechterd is.  

M 

Na  artikel  13  wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
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Artikel  I3bis  

1. De  merkhouder heeft  de  bevoegdheid roerende zaken, waarmee een inbreuk  op  
zijn recht wordt gemaakt  of  zaken  die  zijn gebruikt bij  de  produktie  van die  
zaken, als zijn eigendom  op te  vorderen  dan  wel daarvan  de  vernietiging  of 
onbruikbaarmaking te  vorderen. Gelijke bevoegdheid tot opvordering bestaat ten 
aanzien  van  gelden, waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen als gevolg  van  
inbreuk  op  het merkrecht.  De  vordering wordt afgewezen,  indien de  inbreuk niet  
te  kwader trouw is gemaakt.  

2. De  bepalingen  van  het  nationale  recht omtrent middelen  van  bewaring  van  zijn Ie 
recht  en  omtrent rechterlijke tenuitvoerlegging  van  vonnissen  en  authentieke 
akten zijn  van  toepassing.  

3. De  rechter kan gelasten dat  de  afgifte niet plaatsvindt  dan  tegen een door  hem  
vast  te  stellen, door  de  eiser  te  betalen vergoeding.  

4. De  licentienemer heeft het recht  de in  het eerste lid bedoelde bevoegdheden uit  
te  oefenen, voor zover deze strekken tot bescherming  van de  rechten waarvan  
hem de  uitoefening is toegestaan,  indien  hij daartoe toestemming  van de  merk-
houder heeft verkregen.  

5. De  rechter kan,  op  vordering  van de  merkhouder, degene  die  inbreuk  op  diens 
recht heeft gemaakt, bevelen  al  hetgeen  hem  bekend is omtrent  de  herkomst  van 
de  zaken, waarmee  die  inbreuk is gepleegd, aan  de  merkhouder mee  te  delen  en  
alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze  te  verstrekken. 

ll  

Artikel  14  wordt gewijzigd als volgt:  

I. In  onderdeel  A  vervalt alinea  I .b. 	 Ie 
2. In  onderdeel  B,  onder  1,  wordt (<een overeenstemmend individueel merk» ver-

vangen door: een overeenstemmend merk.  

3. Onderdeel  C  komt  te  luiden als volgt: 
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C. 1.  Iedere belanghebbende kan het verval  van  het merkrecht inroepen  in de  geval-
len vermeld  in  artikel  5,  tweede lid. Het verval  van  een merkrecht  op  grond  
van  artikel  5,  tweede lid, onder  a,  kan niet meer worden ingeroepen, wanneer 
het merk  in de  periode tussen het verstrijken  van de  periode  van  vijfjaren  en 
de  instelling  van de  vordering tot vervallenverklaring voor het eerst  of  
opnieuw is gebruikt.  Begin van  gebruik  of  hernieuwd gebruik binnen drie 
maanden voorafgaand aan  de  instelling  van de  vordering tot vervallenverkla-
ring wordt echter niet  in  aanmerking genomen,  indien de  voorbereiding  van  
het begin  van  gebruik  of van  hernieuwd gebruik  pas  wordt getroffen nadat  de  
merkhouder er kennis  van  heeft genomen dat een vordering tot vervallen-
verklaring zou kunnen worden ingesteld.  

2. De  houder  van  het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge het 
eerste lid niet meer kan worden ingeroepen, kan niet overeenkomstig het 
onder  B  bepaalde  de  nietigheid inroepen  van  een depot, dat is verricht tijdens  
de  periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard  op  
grond  van  artikel  5,  tweede lid, onder  a.,  noch zich ingevolge artikel  13,  onder  
A,  eerste lid, onder  a, b en c,  verzetten tegen gebruik  van  het aldus gedepo-
neerde merk.  

M 

Na  artikel  14  wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel I4bis  

De  houder  van  het uitsluitend recht  op  een merk,  die  het gebruik  van  een later 
gedeponeerd merk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet 
meer  op  grond  van  zijn oudere recht  de  nietigheid  van  het  latere  depot inroepen 
ingevolge artikel  14,  onder  B,  onder  I,  noch zich verzetten tegen het gebruik  van  
het later gedeponeerde merk ingevolge artikel  13,  onder  A,  eerste lid, onder  a, b 
en c, met  betrekking tot  de  waren waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het  te  
kwader trouw gedeponeerd is.  

2.  Het gedogen  van  het gebruik  van  een later gedeponeerd merk als bedoeld  in  het 
eerste lid geeft  de  houder  van  het later gedeponeerde merk niet het recht zich  te  
verzetten tegen het gebruik  van  het eerder gedeponeerde merk. 

Aan artikel  15,  onder  A,  wordt aan het slot toegevoegd : Het  in de  vorige volzin 
bepaalde ten aanzien  van de  doorhaling  van de  inschrijving  van  het merk is  van  over-
eenkomstige toepassing  in  het geval een pandrecht  of  beslag is ingeschreven. 
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Aan artikel  19  wordt een derde alinea toegevoegd, luidende 

Eveneens worden als collectieve merken beschouwd alle tekens  die  aldus bij het 
depot worden aangeduid  en die  dienen  in  het economisch verkeer tot aanduiding  van 
de  geografische herkomst  van de  waren. Een zodanig merk geeft  de  houder niet het 
recht zich  te  verzetten tegen het gebruik door een derde  van die  tekens  in  het econo- 
misch verkeer  in  overeenstemming  met  eerlijke gebruiken  in  handel  en  nijverheid; 	Ie 
met  name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen tegen een derde  die  gerech- 
tigd is  de  desbetreffende geografische benaming  te  gebruiken.  

R 

In  artikel  24  wordt «artikel  6»  vervangen door:  de  artikelen  6, 6bis en 8. 

In  artikel  25  wordt «hetzij aan één  van de  drie  nationale  diensten, hetzij aan het  
Benelux-Bureau»  vervangen door: aan het  Benelux-Bureau. 

T 

In  artikel  26  vervallen  de  tweede  en  derde alinea.  

U 	
. 

In  artikel  39  wordt  «De  hoofdstukken  1, II en IV»  vervangen door:  De  hoofdstukken  
I, II, 1V, VI en VII. 

V 

Na  hoofdstuk  V  wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd, luidende 

Hoofdstuk  VI  

Bepalingen inzake Gemeenschapsmerken. 
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Artikel  44  

Artikel  3,  tweede alinea,  en  artikel  14,  onder  B,  onder  1,  zijn  van  overeenkomstige 
toepassing  in  geval  de  inschrijving berust  op  een eerder depot voor een 
Gemeenschapsmerk. 

Artikel  45  

Artikel  3,  tweede alinea  en  artikel  14,  onder  B,  onder  1,  zijn eveneens  van  toepassing  
op  Gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig  de  verordening inzake het 
Gemeenschapsmerk  op  geldige wijze  de  anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt 
ingeroepen, ook  al  is  de  aan  de  anciënniteit ten grondslag liggende  Benelux- of inter-
nationale  inschrijving vrijwillig doorgehaald  of de  geldigheidsduur daarvan verstre-
ken. 

Artikel  46 

Indien  voor een Gemeenschapsmerk  de  anciënniteit  van  een ouder merkrecht wordt 
ingeroepen, kan  de  nietigheid  of  het verval  van  dat ouder recht worden ingeroepen, 
zelfs  indien  dat recht reeds is vervallen door  de  vrijwillige doörhaling  of  het verstrij -  
ken van de  geldigheidsduur  van de  inschrijving. 

Artikel  47  

Het  Benelux-Merkenbureau schrijft  de  merken  in  het  Benelux-register  in, die  zijn 
ingeschreven overeenkomstig  de  Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. 

Artikel  48 

De  bepalingen  van  deze wet doen geen afbreuk aan  de  toepassing  van de  Verorde-
ning inzake het Gemeenschapsmerk.  

w 

Na  hoofdstuk  VI  (nieuw) wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd, luidende 

Hoofdstuk  VII  Bepalingen inzake  internationale  depots 
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Artikel  49 

De  bepalingen  van  deze wet inzake  internationale  depots verricht ingevolge  de  
Overeenkomst  van Madrid  zijn  van  overeenkomstige toepassing  op internationale  
depots verricht ingevolge het Protocol  van 27  juni  1989  bij  de  Overeenkomst  van 
Madrid.  

ARTIKEL  II 	
Ie 

Voor  de  beoordeling  van de  rangorde  van  depots, verricht voor het tijdstip  van  inwer-
kingtreding  van dit  Protocol, blijft artikel  3,  tweede alinea,  van de  eenvormige 
Beneluxwet  op de  merken, zoals  dit  luidde voor dat tijdstip,  van  toepassing. 

ARTIKEL  III 

Op  depots, verricht voor het tijdstip  van  inwerkingtreding  van dit  Protocol, blijft arti-
kel  4,  onder drie  en  vier,  van de  eenvormige Beneluxwet  op de  merken, zoals  dit  
luidde voor dat tijdstip,  van  toepassing. 

ARTIKEL  IV 

Op  depots, welke tenminste drie jaren voor  de  inwerkingtreding  van dit  Protocol zijn 
verricht, blijft artikel  5,  onder  3, van de  eenvormige Beneluxwet  op de  merken, zoals  
dit  luidde voor  de  inwerkingtreding  van dit  Protocol,  van  toepassing. 

ARTIKEL  V 

De  houder  van  een merk kan geen gebruik als bedoeld  in  artikel  14,  onder  C,  doen 
gelden, dat aan  de  datum  van  inwerkingtreding  van dit  Protocol voorafgaat. 

ARTIKEL  VI 	Ie 
Ter  uitvoering  van  artikel  I,  lid  2, van  het Verdag betreffende  de  instelling  en  het sta-
tuut  van  een  Benelux-Gerechtshof worden  de  bepalingen  van dit  Protocol als 
gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor  de  toepassing  van de  hoofdstuk-
ken  III en IV van  genoemd Verdrag. 

ARTIKEL  VII  

Dit  Protocol zal worden bekrachtigd.  De  akten  van  bekrachtiging zullen worden 
neergelegd bij  de  regering  van  het Koninkrijk België. 
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ARTIKEL  VIII 

Dit  Protocol treedt  in  werking  op de  eerste  dag van de  derde maand volgend  op de  
maand  van de nederlegging van de  derde akte  van  bekrachtiging. Artikel  I,  onder  V,  
treedt  in  werking  op  het tijdstip  van  inwerkingtreding  van de  Verordening (EG) 
inzake het Gemeenschapsmerk,  indien  dat tijdstip ligt  na de in de  eerste volzin 
bedoelde datum. Artikel  I,  onder  W,  treedt  in  werking  op  het tijdstip waarop het 
Protocol bij  de  Overeenkomst  van Madrid  voor het Beneluxgebied verbindend 
wordt,  indien  dat tijdstip ligt  na de in de  eerste volzin bedoelde datum. 

Ie 
TEN BLIJKE WAARVAN  de  ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd,  dit  
Protocol hebben ondertekend. 

GEDAAN  te  Brussel,  op 2  december  1992 

in  drie exemplaren,  in de  Nederlandse  en de  Franse taal, zijnde beide teksten gelij-
kelijk authentiek. 

Voor  de  Regering  van  het Koninkrijk Belgïe,  

W.  CLAES 

Voor  de  Regering  van  het Groothertogdom  Luxemburg, 

J.F.  POOS  

['J  
Voor  de  Regering  van  het Koninkrijk  der  Nederlanden,  

H. van den  BROEK 


