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. Benelux

GERECHTSHOF
COUR DE JUSTICE

Arrest van 23 april 2024

in zaak C 2021/18
gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof
Tussen:

1. Nicolaas Laurens Littooij,
2. Nielson Music B.V.,

verzoekende partijen,

hierna: Littooij en Nielson BV en tezamen: verzoekers,,

vertegenwoordigd door Mr. R. Balk, advocaat, gevestigd te Haarlem, Nederland,

en:

verwerende partij,
hierna: verweerder,

vertegenwoordigd door Mr. V.F. den Hollander, advocaat, gevestigd te
Amsterdam, Nederland.
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Voorts heeft verweerder aangevoerd dat het incidenteel beroep ontvankelijk is en
dat het hof contrair de Conclusie moet oordelen omdat

- hij door het niet toelaten van incidenteel beroep in zijn verdediging wordt
geschaad;

- sprake is van een lacune in de regelgeving, bij de invulling waarvan de
nationale wetgevingen moeten worden betrokken, en incidenteel appel
(buiten de originele beroepstermijn) in Nederland, Belgié en Luxemburg
is toegestaan;

- de (motivering van de) Conclusie onjuist is:

- weigering van incidenteel beroep in strijd is met artikel 6 EVRM;

- de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen hiet niet toelaten van
incidenteel beroep.

Het hof is van oordeel dat incidenteel beroep bij de Tweede kamer van het hof
tegen een eindbeslissing van het Bureau niet mogelijk is na verloop van de in
artikel 1,15bis, lid 1 BVIE genoemde beroepstermijn van twee maanden omdat
noch het BVIE, noch het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een
Benelux-Gerechtshof, noch het Reglement op de procesvoering van het Benelux-
Gerechtshof een bepaling bevat die incidenteel beroep (na de beroepstermijn)
toestaat. Dat brengt mee dat voor beide partijen slechts beroep openstond binnen
deze termijn van twee maanden. Daar voor verweerder die mogelijkheid
openstond kan naar het oordeel van het hof niet gezegd worden dat door het
ontbreken van de mogelijkheid incidenteel beroep in te stellen buiten de
beroepstermijn hij onredelijk in zijn verdediging wordt geschaad, de redelijkheid
en billijkheid zich daartegen verzetten en/of dat dit in strijd is met artikel 6 EVRM.
Dat in Nederland, Belgi& en Luxemburg incidenteel beroep buiten de
beroepstermijn mogelijk is, is gebaseerd op bepalingen in de nationale
procesrechtelijke wetgevingen en is een onvoldoende reden om incidenteel
beroep (buiten de beroepstermijn) toe te laten tegen een beslissing van het
Bureau, nu zo’n bepaling juist ontbreekt in de daarop van toepassing zijnde
regeigeving. Voor het overige verwijst het hof naar de Conclusie van de Advocaat-
Generaal, waarmee het hof instemt en die het hof overneemt.

Verweerder zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn (incidentele)
beroep.

2. Ten gronde

Littooij is een zanger en tekstdichter, die onder de artiestennaam Nielson vanaf
(in ieder geval) 2012 optreedt. Vanaf 26 juni 2012 heeft hij regelmatig singles en
albums onder de naam Nielson uitgebracht. Een aantal daarvan heeft meerdere
weken in Nederlandse top 40 gestaan, waaronder voor juni 2013 uitgebrachte
singles. Sinds mei 2012 gebruikt Littooij en later ook Nielson B.V., de
domeinnaam www.nielsonmusic.nl (productie 4 L). Vanaf juli 2014 wordt door
Littooij en vervolgens door Nielson B.V. een onderneming gedreven onder de
handelsnaam Nielson Music (BV) (productie 3 L)







in mei 2012 registreert Littooij de domeinnaam www.nielsonmusic.nl
(productie 4 en 15 L);

in juni 2012 wordt de single ‘Beauty en Brains’ van Littooij onder de naam
Nielson uitgebracht, die 33 weken in de Nederlandse Top 40 staat en
waar-voor Littooij in december 2012 een platina single ontvangt;

in december 2012 biedt Littooij onder de (handels)naam Nielson kaartjes
te koop aan (via www.nielsonmusic.nl) voor de ‘clubtour 2013

in april 2013 komt de single ‘Hoe’ (een duet van Littooij onder de naam
Nielson samen met Miss Montreal) uit, die 24 weken in de Nederlandse
top 40 staat en daarnaast in de Belgische Ultratop 50;

in april 2013 komt het Koningslied uit, waaraan Littooij onder de naam
Nielson meewerkt;

Op 10 juni 2013 deponeert verweerder het Merk voor diensten in de klassen 35,
41 en 42;

Met betrekking tot het gebruik door verweerder na het depot

in juni 2013  registreert verweerder de domeinnaam
www.misternielson.com (productie 10 L), naar welke website diverse
domeinnamen van verweerder worden doorgelinkt;

in januari 2014 maakt verweerder een facebook-account aan, waarop hij
zich op diverse momenten in 2014, 2016, 2017, 2019 en 2020
presenteert als (DJ) Mister Nielson, soms met een stream van een
optreden (producties 3 en 13 VdH);

op 7 september 2013 en 1 februari 2014 treedt verweerder op als DJ
Mister Nielson op feesten in Amsterdam (productie 7 VdH);

in september 2015 registreert verweerder de domeinnaam
www.misternielson.nl (productie 1 VdH);

in mei 2016 treedt verweerder als DJ Mister Nielson op in Israel en/of is
een optreden online te beluisteren (productie 12 en 17 VdH)

in december 2016 schrijft verweerder de handelsnaam Mister Nielson
Business Events als tweede handelsnaam van Zijn eenmanszaak in
(productie 7 VdH en productie 20 L), welke handelsnaam hij vanaf eind
2016 gebruikt voor ziijn DJ/muziekactiviteiten(productie 18 VdH);

op koningsdag in april 2017 treedt verweerder op als DJ Mister Nielson
op een buurtfeest voor zijn woning in Bleiswijk;

in 2016 en 2017 treedt verweerder als Mister Nielson (ongeveer) zeven
keer op tegen betaling in Rotterdam (producties 4 en 18-20 VdH);

in 2019 zijn muziekwerken van Mister Nielson, ‘Arabic’, ‘A new Face’,
‘Independent’ en ‘Deep Inside’ te vinden op Facebook, Spotify, Deezer,
Apple Music en Apple I-tunes (producties 2 en 10 en 11 VdH);

in oktober 2019 laat verweerder aan de manager van verzoekers weten
dat hij de naam Nielson gebruikt in de muziek sinds 2006, dat hij deze
naam als merk heeft laten registreren in 2013 in klasse 41 (producties
13en14L);

in juli 2019 treedt Mister Nielson op als jurylid van een talentenjacht
(productie 9 VdH);
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- in 2020 en 2021 staan de werken ‘Arabic’, ‘A New Face’, ‘Independant’
en ‘Deep Inside’ van Mister Nielson op spotify, van waar ze kunnen
worden gedownload (productie 8 VdH);

- in december 2021 worden op de website www.misternielson.nl de DJ-
diensten van Mister Nielson aangeboden en wordt verwezen naar
optredens in het verleden (producte 14 VdH).

Inschrijving van het Merk te kwader trouw aangevraagd?

Bij de beoordeling of een depot te kwader trouw is verricht moet rekening worden
gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals die bestonden
ten tijde van het depot, en met name met de wetenschap van de aanvrager
betreffende voorgebruik door derden, het oogmerk van de aanvrager om het
desbetreffende gebruik door derden voortaan te beletten en de omvang van de
bescherming die de beide tekens ten tijde van de aanvraag (al) genieten. Dat de
aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde een merk gebruikt dat kan
worden verward met het in te schrijven merk volstaat niet om kwade trouw aan te
nemen. Eventueel verwarringsgevaar is slechts één van de in aanmerking te
nemen relevante omstandigheden. Bij de beoordeling van het oogmerk is onder
meer van belang of de aanvrager een legitiem doel heeft met het deponeren en
of sprake is van commerciéle logica gelet op de activiteiten van de aanvrager. Als
een aanvrager geen voornemen heeft het door hem aangevraagde merk te
gebruiken, kan aangenomen worden dat de inschrijving van het merk te kwader
trouw is aangevraagd als de aanvrager de bedoeling had afbreuk te doen aan de
belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan
wel om een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke
vallen onder de functies van een merk. Wanneer het voornemen om een merk
overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor
bepaalde in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten, levert die aanvraag
enkel voor die waren of diensten een handeling te kwader trouw op'.

Vaststaat dat verweerder toen hij op 10 juni 2013 de aanvraag tot inschrijving van
het Merk verrichtte op de hoogte was van de zanger Nielson (Littooij), die vanaf
medio 2012 aanzienlijke bekendheid had gekregen. Dat heeft verweerder erkend.
Er was dus sprake van bekend voorgebruik door Littooij voor (identieke en lof
overeenstemmende) diensten in klasse 41, waarvoor verweerder het Merk
aanvroeg. Voorts heeft verweerder gesteld dat de reden voor hem om het Merk
aan te vragen was gelegen in de toenemende bekendheid van Nielson (Littooij)
en de angst dat verzoekers hem het gebruik (van Mister Nielson, begrijpt het hof)
zouden kunnen verbieden, hetgeen hij wilde voorkomen.

Verzoekers stellen dat het te kwader trouw deponeren van het Merk door
verweerder behalve uit voormelde wetenschap van verweerder blijkt uit het
volgende. Zij stellen dat verweerder zowel voor als na het depot geen gebruik,
althans geen relevant gebruik, heeft gemaakt van het teken Nielson of een teken
waarvan Nielson onderdeel uitmaakt voor DJ/muziekactiviteiten. Zij stellen voorts

Tvgl. HWJEU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:724 (Koton) en HvJEU 29 januari 2020,
ECLI:EU:C:2020,45 (Skykick).















Dit arrest is gewezen door A.D. Kiers-Becking, tweede vicepresident, C.
Vanderkerken, rechter, en M. Hornick, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 23 april 2024
door Th. Schiltz, President, in aanwezigheid van N. Hilgert, plaatsvervangend
advocaat-generaal, en A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2,
van het Reglement op de procesvoering.
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