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Marloes Bakker  

Advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap

Farmaceutische merken in registerconflicten

Merken voor geneesmiddelen zijn een categorie apart. Farmaceuti-

sche merken bevatten vaak een pre- of suffix die gerelateerd is aan de 

werkzame stof of het indicatiegebied van het geneesmiddel waarvoor 

zij bedoeld zijn. Welke invloed hebben deze elementen op de vraag of er 

sprake is van gevaar voor verwarring? Dienen zij te worden weggelaten 

uit de vergelijking van de tekens? Of worden zij niet als beschrijvend op-

gevat door het relevante publiek? Wie is eigenlijk het relevante publiek 

als het gaat om geneesmiddelen? En wanneer moeten geneesmiddelen 

als ‘soortgelijk’ worden beschouwd? Dit artikel geeft een inleiding op 

deze onderwerpen aan de hand van Europese rechtspraak en onder-

zoekt in het bijzonder hoe het BBIE en het BHIM omgaan met merken 

voor geneesmiddelen in registerconflicten.

Inleiding

Wanneer een geschikte merknaam voor een ge-
neesmiddel is gekozen, zal er in de meeste gevallen 
voor worden gekozen om deze in te schrijven in het 
merkenregister. Inschrijving in een register is immers 
een eerste vereiste voor het verkrijgen van merkrech-
telijke bescherming in de Benelux (artikel 2.2 en 2.19 
BVIE1 en art. 6 Gem.Vo.2).3 Voor het verkrijgen van 
merkrechtelijke bescherming in de Benelux kan een 
merk worden ingeschreven bij het Benelux Bureau 
voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) ter verkrij-
ging van een ‘nationaal’ Benelux merk of een extensie 
van een Internationale Registratie met gelding in de 
Benelux, of bij het Bureau voor Harmonisatie binnen 
de Interne Markt (BHIM) voor verkrijging van een 
Gemeenschapsmerk of een extensie van een Interna-
tionale Registratie met gelding in de Gemeenschap.
Inschrijving van een merk gaat niet altijd zonder slag 
of stoot. Aan de inschrijving gaat een depot vooraf.4 
Dit depot kan door het BBIE of het BHIM worden 
geweigerd op absolute gronden; gronden die tot doel 
hebben merkinschrijvingen tegen te gaan van tekens 
die vanwege inherente eigenschappen geen merk 
kunnen of mogen zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
tekens die elk onderscheidend vermogen missen of 
uitsluitend bestaan uit benamingen die in de handel 
kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de 
waar.5 

Dit artikel richt zich op de categorie conflicten die 
hun basis vinden in relatieve gronden, gronden die 
tot doel hebben merkinschrijvingen tegen te gaan die 
inbreuk maken op oudere rechten van derden. De 
meest voorkomende relatieve grond is die waarbij 
een derde beschikt over een ouder merkrecht en 
van mening is dat het jongere merk daarmee ver-
warringwekkend overeenstemt.6 Relatieve gronden 
kunnen zowel bij het BBIE als bij het BHIM worden 
ingeroepen in een oppositieprocedure; een procedure 
waarmee bezwaar wordt gemaakt tegen een depot 
om te voorkomen dat het betreffende teken als merk 
wordt ingeschreven. Het OHIM kent daarnaast de 
mogelijkheid een nietigheidsactie in te stellen tegen 
een reeds ingeschreven merk op grond van relatieve 
gronden.7 Voor een reeds ingeschreven Beneluxmerk 
of IR extensie moet men daarvoor bij de burgerlijke 
rechter zijn.8 

Registerconflicten

Procedures die er op gericht zijn een merk uit het re-
gister te weren of te krijgen, worden wel ‘registercon-
flicten’ genoemd; dit soort conflicten onderscheidt 
zich van inbreukprocedures in die zin dat zij geacht 
worden zich uitsluitend af te spelen in het register. 
Dit betekent dat de vraag of de merken elkaar in de 
praktijk ‘in de weg’ zitten bij een oppositieprocedure 
of nietigheidsactie geen rol speelt: deze procedures 
zijn gericht tegen de inschrijving van een merk en 
niet tegen het gebruik daarvan. Een houder van 
een ouder recht kan er voor kiezen alvast te ageren 
tegen het verzoek om inschrijving van een merk nog 
voordat dit wordt gebruikt, om daarmee alvast aan 
te geven dat hij ook het eventuele gebruik van het 
betreffende teken niet zal tolereren. Maar een merk-
houder kan er ook belang bij hebben het register zo 
vrij mogelijk te houden van met zijn merk overeen-
stemmende tekens, terwijl hij in de praktijk van het 
gebruik van die tekens geen hinder ondervindt. Of 
dit zo is, zal vaak afhangen van de feitelijke omstan-
digheden waaronder het gebruik plaats vindt: een 
merk kan geregistreerd zijn voor een scala aan waren 
en diensten – en daarmee het risico van gebruik voor 
die waren en diensten in zich houden – maar in de 
praktijk slechts gebruikt worden voor één specifieke 
dienst. Wanneer die dienst wordt verleend in een 

1  Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en 
tekeningen of modellen).

2  Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 
inzake het Gemeenschapsmerk.

3  Behalve wanneer sprake is van een algemeen bekend merk in de 
zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

4  Art. 2.5 BVIE en art. 25 en 26 Gem.Vo.
5  Art. 2.11 BVIE en art. 7 j˚37 Gem.Vo.

6  Art. 2.14 lid 1 sub a j˚ art. 2.3 sub b BVIE en art. 8 lid 1 sub b Gem.
Vo.

7  Art. 56 j˚ art. 53 Gem.Vo. Een nietigheidsactie kan ook gebaseerd 
worden op absolute gronden: art 56 j˚ 52 Gem.Vo.

8  Art. 2.28 lid 3 j˚ art. 4.5 en 4.6 BVIE. Ook hier geldt dat een nietig-
heidsactie gebaseerd kan worden op absolute gronden: art 2.28 
lid 1 4.5 en 4.6 BVIE. 
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Illustratie: Willemijn de Lint

markt waar de houder van het oudere recht niet 
actief is, kan het zijn dat hij van dat gebruik geen 
hinder ondervindt. 

Feitelijk gebruik niet van belang

Bij registerconflicten spelen de feitelijke omstan-
digheden van het eventuele9 gebruik van het depot 
waartegen de oppositie is gericht dan ook geen rol, 
net zo min als het eventuele gebruik van het oudere 
recht waarop de procedure is gebaseerd. Het doet 
dus bijvoorbeeld niet ter zake of een van de tekens in 
kwestie altijd in combinatie met een ander element 
wordt afgebeeld, of uitsluitend wordt gebruikt voor 
enkele van de waren waarvoor het is geregistreerd of 
gedeponeerd.10 Het gaat om de tekens zoals gedepo-
neerd of geregistreerd,11 en om de omschrijving in het 

register van de waren en/of diensten die door deze 
inschrijvingen worden gedekt.

De meest voorkomende grond: 
gevaar voor verwarring

Zoals gezegd is de meest voorkomende grond waarop 
oppositieprocedures worden gebaseerd die waarbij 
de houder van een ouder merk van mening is dat het 
betreffende depot verwarringwekkend overeenstemt 
met zijn merk. Het gaat dan om gelijke of overeen-
stemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of 
diensten gedeponeerde merken. Er is sprake van ‘ge-
vaar voor verwarring’ wanneer het relevante publiek 
kan menen dat de betrokken waren of diensten van 
dezelfde of van economisch verbonden ondernemin-
gen afkomstig zijn.12 De vraag of gevaar voor verwar-

9  Een verplichting tot merkinstandhoudend gebruik ontstaat pas 
5 jaar na inschrijving, zie art. 2.26 lid2 sub a BVIE en art. 51 lid 1 
sub a Gem.Vo.

10  Behalve wanneer het gaat om het oudere merk en het betreffende 
gebruik ertoe zou leiden dat dit merk niet normaal is gebruikt 
voor de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd: in een 
oppositieprocedure kan dit tot gevolg hebben dat het teken in 
zijn geheel of voor bepaalde waren/diensten buiten beschouwing 
wordt gelaten: zie artikel 2.16 lid 3 sub a BVIE j˚ regel 1.17 lid 1 
sub e en artikel 42(2) en (3) Gem.Vo. Zie bijvoorbeeld Gerecht 16 

juni 2010, zaak T-487/08 (Krenosin/Kremezin), par. 71.
11  Behoudens in die gevallen waarin het oudere recht een ongere-

gistreerd recht is zoals het algemeen bekende merk uit artikel 
6bis van het Unieverdrag van Parijs (vergelijk art. 2.19 lid 1 BVIE) 
of een ongeregistreerd recht waarop ingevolge art.  8 lid 4 Gem.
Vo. een oppositieprocedure of nietigheidsactie kan worden geba-
seerd.

12  Hof van Justitie 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon), par. 
29.
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ring aanwezig is, moet globaal worden beoordeeld, 
met inachtneming van alle relevante omstandigheden 
van het geval.13 Zowel het BBIE als het BHIM stellen 
vast of sprake is van gevaar voor verwarring door een 
(visuele, auditieve en begripsmatige) vergelijking van 
de tekens en een vergelijking van de waren te maken, 
om daar vervolgens in een ‘globale beoordeling’ alle 
overige relevante omstandigheden van het geval bij te 
betrekken. Omstandigheden die daarbij vaak worden 
behandeld zijn het aandachtsniveau van het relevante 
publiek en het onderscheidende vermogen van het 
oudere merk.

Gevaar voor verwarring bij farmaceutische merken

Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat 
de globale beoordeling wat de visuele, auditieve en 
begripsmatige vergelijking van de tekens in kwestie 
dient te berusten op de totaalindruk die door die 
tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder 
rekening dient te worden gehouden met de onder-
scheidende en dominerende bestanddelen ervan.14 
Bestanddelen die een beschrijvend karakter heb-
ben, hebben minder onderscheidend vermogen dan 
bestanddelen die geen enkele begripsmatige link 
hebben met de waren of diensten in kwestie. Dit is 
bij registerconflicten over farmaceutische merken 
vaak een belangrijk punt, aangezien deze merken niet 
zelden een pre- of suffix bevatten dat een link legt 
met de werkzame stof of de indicatie van het genees-
middel waarvoor het merk bedoeld is. Of zo’n pre- of 
suffix inderdaad als beschrijvend of ‘verwijzend’ 
(‘allusive’) wordt opgevat, moet worden beoordeeld 
aan de hand van het relevante publiek. Het is immers 
goed mogelijk dat een arts de verwijzing van het be-
treffende element naar de werkzame stof of indicatie 
wel zal begrijpen, maar de patiënt niet. Om die reden 
lijkt het logisch eerst de vraag te beantwoorden: uit 
wie bestaat bij farmaceutische merken het relevante 
publiek?

Het relevante publiek

In conflicten over merken voor geneesmiddelen 
wordt meestal onderscheid gemaakt tussen twee 
soorten publiek: de patiënt15 en de arts.16 Om te 
bepalen wie in het concrete geval als het relevante 
publiek moet worden aangemerkt, moet worden ge-
keken naar het soort geneesmiddelen waar de betref-
fende merken voor zijn aangevraagd of geregistreerd. 

Geneesmiddelen toegediend door de arts

Sommige geneesmiddelen worden uitsluitend toe-
gediend door artsen of ander medisch personeel. Zij 
zullen dan ook het relevante publiek uitmaken, mits 
de warenomschrijving in het register zo specifiek is 

dat daaruit blijkt dat het om dergelijke producten 
gaat. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een merk dat 
was ingeschreven voor “oogheelkundige farmaceuti-
sche preparaten; steriele oplossingen voor oogheel-
kundige chirurgie”. Het Gerecht oordeelde dat, gelet 
op het gebruiksdoel van de producten die met het 
betrokken merk werden aangeduid, het in aanmer-
king komende publiek een gespecialiseerd publiek op 
medisch gebied was, met name oogartsen en oogchi-
rurgen.17

Receptgeneesmiddelen

Voor geneesmiddelen die niet (uitsluitend) door 
medische professionals worden toegediend, is het 
(Europeeswijde) onderscheid van belang tussen ge-
neesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar 
zijn (receptgeneesmiddelen) en geneesmiddelen die 
zonder recept verkrijgbaar zijn (zelfzorggeneesmid-
delen). Receptgeneesmiddelen zijn een interessante 
categorie. Hierbij is het in principe de arts die bepaalt 
welk geneesmiddel de patiënt voorgeschreven krijgt. 
En wanneer de patiënt het betreffende middel met 
behulp van het recept op gaat halen bij de apotheek, 
is het de apotheker die op moet letten dat hij het 
juiste middel meegeeft. Voor receptgeneesmidde-
len mag ook uitsluitend reclame worden gemaakt 
gericht op beroepsbeoefenaren; publieksreclame voor 
receptgeneesmiddelen is niet toegestaan.18 Informatie 
over receptgeneesmiddelen gericht op de consument 
is wel toegestaan, maar hoewel consumenten steeds 
mondiger worden en zelf, voordat zij naar een arts 
gaan, vaak al het nodige internetonderzoek heb-
ben gedaan waardoor zij mogelijk de arts om een 
specifiek receptgeneesmiddel zullen vragen, is het 
uiteindelijk toch de arts die besluit welk geneesmid-
del wordt voorgeschreven. Daaruit zou volgen dat 
alleen de medische professionals als het relevante 
publiek zou moeten worden gezien. Toch volgt uit de 
Europese rechtspraak anders.
Door partijen betrokken bij conflicten over farma-
ceutisch merken is wel aangevoerd dat niet alleen het 
moment van aanschaf maar ook de situatie waarin 
verwarring zich voordoet ná aankoop – denk aan 
verschillende geneesmiddelen die naast elkaar in het 
medicijnkastje staan – als factor meegewogen zou 
moeten worden bij het beoordelen of gevaar voor 
verwarring bestaat. Al uit Arsenal/Reed19 bleek dat 
ook verwarring die zich voordoet ná het moment van 
aanschaf van de waar (post sale confusion) mee kan 
wegen bij het vaststellen of sprake is van verwarrings-
gevaar. In dat geval zou eigenlijk al bij de vaststelling 
van de onderscheidende bestanddelen van de tekens 
ten behoeve van de vergelijking daarvan rekening 
moeten worden houden met de perceptie van het 
publiek. Zo ver lijkt het leerstuk van de post sale 
confusion echter niet te strekken: in Picasso/Picaro20 

13  Hof van Justitie 11 november 1997, zaak C-251/95 (Puma/Sabèl), 
par. 22.

14  Hof van Justitie 11 november 1997, zaak C-251/95 (Puma/Sabèl), 
par. 23.

15  Ook wel aangeduid als ‘consument’ of ‘eindgebruiker’.
16  Ook wel aangeduid als ‘medisch professional’ of ‘beroepsbeoefe-

naar’.
17  Gerecht 5 maart 2003, zaak T-237/01, Alcon v OHIM-Dr. Robert 

Winzer Pharma (BSS), par. 42; een zaak die zijn oorsprong vond 
in een nietigheidsactie voor het BHIM gebaseerd op absolute 
gronden. Het oordeel dat het Gerecht in deze zaak gaf over het 

relevante publiek is door het HvJ bevestigd bij beschikking van 5 
oktober 2004, zaak C-192/03 P,  § 30.

18  Artikel 85 sub a Geneesmiddelenwet, gebaseerd op artikel lid 1 
sub a van de Geneesmiddelenrichtlijn (Richtlijn 2001/83/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot 
vaststelling van een communautair wetboek betreffende genees-
middelen voor menselijk gebruik).

19  Hof van Justitie 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal/
Reed), par. 57.

20  Hof van Justitie 12 januari 2006, zaak C-341/04 P (Picasso/Pi-
caro), par. 44-47.
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heeft het Hof geoordeeld dat in Arsenal/Reed geen 
algemene regel is geformuleerd waaruit blijkt dat niet 
bij voorrang rekening moet worden gehouden met 
het moment van aankoop. Bijgevolg zal bij de bepa-
ling van de onderscheidende bestanddelen primair 
moeten worden uitgegaan van het publiek dat de 
‘aankoopbeslissing’ neemt, in het geval van farmaceu-
tische merken dus de medische professional. De (aan 
Picasso/Picaro voorafgaande) uitspraak Artex/Alex,21 
waarin het Gerecht overwoog dat ook patiënten als 
eindverbruikers tot het relevante publiek behoorden 
aangezien zowel de tabletten van verzoekster als de 
oogdruppels van interveniënte door patiënten thuis 
werden ingenomen of gebruikt, lijkt hiermee dus 
achterhaald. Op het niveau van het Gerecht lijkt 
reeds een einde te zijn gemaakt aan post sale confusion 
in Echinacin, waarin werd overwogen dat de eventu-
ele schadelijke gevolgen van onjuist gebruik van een 
farmaceutisch product zijn te wijten aan de moge-
lijke verwarring bij de consument met betrekking tot 
de identiteit of de kenmerken van de betrokken waar, 
en niet met betrekking tot de commerciële herkomst 
ervan in de zin van artikel 8(1)(b) van de Gem.Vo.22 
A-G Kokott bevestigt dit in haar conclusie bij Tra-
vatan/Trivastan.23 Ingaand op het in die zaak door 
een van de partijen aangedragen voorbeeld van het 
verwarren van twee medicijnen in het medicijnkastje 
besluit zij onder verwijzing naar dit Picasso/Picaro 
dat het relevante publiek bij receptgeneesmiddelen 
bestaat uit medische beroepsbeoefenaren en niet uit 
patiënten. 
Post sale confusion lijkt dus geen rol te mogen spelen 
bij de vaststelling van het relevante publiek. Des-
alniettemin lijkt uit de op de conclusie van de A-G 
volgende uitspraak van het Hof in Travatan24 te 
volgen dat de perceptie van het publiek wel degelijk 
een rol dient te spelen, te weten op het moment van 
aanschaf van receptgeneesmiddelen. Zo overwoog 
het Hof onder andere (onderstreping –MB):

61. Aangezien vaststaat dat het volledige afzetproces 
van de betrokken waren is gericht op de aankoop er-
van door de eindverbruikers, kon het Gerecht voorts 
op goede gronden oordelen dat de rol van de tus-
senpersonen – ook al betreft het beroepsbeoefenaren 
uit de gezondheidssector waarvan de tussenkomst is 
vereist vóór de verkoop van deze waren aan de eind-
verbruikers – gedeeltelijk moet worden afgewogen 
tegen het mogelijke hoge aandachtsniveau van deze 
consumenten bij het voorschrijven van deze waren, 
aangezien het farmaceutische producten betreft, en 
dus tegen de mogelijkheden van deze consumenten 
om die beroepsbeoefenaren rekening te doen houden 
met hun perceptie van de betrokken merken, en in 
het bijzonder met hun wensen of voorkeuren.

Het Hof rept met geen woord over een vorm van 
post sale confusion, en de ambiguïteit van de hiervoor 
weergegeven overweging zou verklaard worden uit 
het feit dat het in deze zaak ging om zowel receptge-
neesmiddelen als zelfzorggeneesmiddelen. Maar de 
laatst geciteerde paragraaf lijkt de deur op een kier 
te zetten voor het rekening houden met de perceptie 
van de consument bij receptgeneesmiddelen op het 
moment van aanschaf. Het Gerecht gaat hier in ieder 
geval in mee door in Aturion onder verwijzing naar 
Travatan te overwegen dat het feit dat tussenperso-
nen, zoals beroepsbeoefenaren uit de gezondheids-
sector, invloed kunnen hebben op of zelfs beslissend 
kunnen zijn voor de keuze van de eindverbruikers, 
op zich niet uitsluit dat verwarring kan ontstaan bij 
consumenten met betrekking tot de herkomst van de 
betrokken waren.25 Het is echter goed om te beseffen 
dat het in die zaak om vrij algemeen omschreven wa-
ren ging26 waarvan, zo volgt uit de uitspraak, enkele 
uitsluitend op voorschrift van een arts te verkrijgen 
waren. De veralgemenisering van het oordeel met 
betrekking tot het relevante publiek uit Aturion 
zoals het Gerecht dit enkele maanden later toepaste 
in Prazol – inhoudende dat, wanneer het gaat om 
farmaceutische producten het relevante publiek 
uit zowel medische professionals als eindgebrui-
kers bestaat – lijkt dus onterecht.27 Desalniettemin 
herhaalt het Gerecht in Famoxin de overweging van 
het Hof uit Travatan dat in het geval van receptge-
neesmiddelen het relevante publiek bestaat uit zowel 
eindgebruikers als medische professionals.28 Het 
Gerecht brengt daar dit keer echter wel een nuance-
ring op aan: aangezien het ging om geneesmiddelen 
die door of onder toeziend oog van een arts worden 
toegediend en geneesmiddelen die uitsluitend op 
recept verkrijgbaar zijn, overweegt het Gerecht dat 
het oordeel van de kamer van beroep van het BHIM 
dat de patiënten in deze gevallen onder toezicht van 
een professional staan, juist was. Daarmee is echter 
nog steeds niet duidelijk wat dit nu precies bete-
kent voor de perceptie van de eindgebruiker in het 
geval van receptgeneesmiddelen: valt deze, door de 
beïnvloeding van de professional, samen met diens 
perceptie? Speelt de perceptie van de eindgebruiker 
mee, zij het onderhevig aan enige beïnvloeding door 
de professional? Of speelt deze mee omdat de eind-
gebruiker de professional kan beïnvloeden (vergelijk 
de overweging in Travatan)? BBIE en BHIM nemen 
in ieder geval, onder verwijzing naar Travatan, zowel 
de eindgebruiker als de medische professional tot 
uitgangspunt wanneer het gaat om receptgeneesmid-
delen. Daarover hieronder meer.
Ondertussen moet worden bedacht dat de kwestie 
van het wel of niet includeren van de eindgebruiker 
in het relevante publiek van receptgeneesmiddelen 

21  Gerecht 17 november 2005, zaak T-154/03 (Artex/Alrex), par. 45. 
Het tegen deze uitspraak ingestelde beroep (zaak C95/06) is 
ingetrokken.

22  Gerecht 5 april 2006, zaak T-202/04 (Echinacin/Echinaid), par. 
32.

23  Conclusie van advocaat-generaal Kokott van 26 oktober 2006 in 
zaak C-412/05 P, par. 43-52.

24  Hof van Justitie 26 april 2007, zaak C-412/05 P (Travatan).
25  Gerecht 13 februari 2008, zaak T-146/06 (Aturion/Urion), par. 24.
26  Namelijk ‘farmaceutische producten’, na overlegging van 

gebruiksbewijs voor het kader van de procedure beperkt tot ‘far-

maceutische producten voor de behandeling van cardiovasculaire 
aandoeningen’ enerzijds en ‘diuretica’ anderzijds.

27  Gerecht 21 oktober 2008, zaak T-95/07 (Prazol/Prezal), par. 27. 
Ook in deze zaak ging het om algemeen omschreven waren, 
namelijk ‘medicijnen, exclusief veterinaire producten’ enerzijds 
en ‘farmaceutische, veterinaire en hygiënische producten’ ander-
zijds.

28  Gerecht 23 september 2009, zaak T-493/07, T26/08 en T-27/08 
(Famoxin/Lanoxin), par. 50. In het beroep dat hierop volgde bij 
het Hof van Justitie (zaak C-461/09 P) is over deze kwestie niet 
anders geoordeeld.
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zich alleen voordoet wanneer duidelijk is dat het bij 
de waren in kwestie uitsluitend om receptgeneesmid-
delen gaat. Vaak is dat niet het geval, of zijn de waren 
in het register zo ruim omschreven dat hieronder 
zowel receptgeneesmiddelen als zelfzorggeneesmid-
delen kunnen vallen. In dat geval dienen zowel de 
medische vakmensen als de eindgebruikers tot het 
relevante publiek te worden gerekend.29 Dit wordt 
geïllustreerd door voornoemde zaak Artex/Alrex: 
in die zaak trachtten het BHIM en interveniënte het 
relevante publiek verder te beperken en te onder-
scheiden door te betogen dat de geneesmiddelen 
die aan de orde waren door verschillende artsen-
specialisten werden voorgeschreven. Het Gerecht 
overwoog evenwel dat de producten in kwestie30 zo 
courant werden gebruikt dat deze ook door huisart-
sen werden voorgeschreven.31 Dat leidde er toe dat 
ook huisartsen en apothekers (aangezien de produc-
ten bij de apotheek moesten worden opgehaald) bij 
het relevante publiek werden betrokken.32

Zelfzorggeneesmiddelen

Sinds de invoering van de Geneesmiddelenwet in 
2007 bestaat in Nederland een onderscheid tussen 
drie categorieën zelfzorggeneesmiddelen: genees-
middelen die uitsluitend in een apotheek (‘UA’), 
uitsluitend in een apotheek of drogisterij (‘UAD’) of 
ook daarbuiten (algemene verkoop: ‘AV’) ter hand 
mogen worden gesteld. De ‘toonbankverplichting’ die 
een verbod op zelfbediening bij zelfzorggeneesmid-
delen inhield is al in 2002 afgeschaft, zodat zelfzorg-
geneesmiddelen vaak – met name die welke in de AV 
categorie vallen en daardoor ook in gelegenheden als 
supermarkten en tankstations mogen worden ver-
kocht – niet alleen zonder recept, maar in het geheel 
zonder medisch advies (van apotheker of drogist) uit 
het schap kunnen worden gepakt.
Merkenrechtelijk is dit verschil nauwelijks relevant. 
Bij zelfzorggeneesmiddelen in de categorieën UA en 
UAD zal in ieder geval zowel de indruk die de te ver-
gelijken tekens maken op de consument als die welke 
zij maken op de medisch professional in aanmerking 
moeten worden genomen. Vergelijk de uitspraak 
van het Hof van Justitie dat in Travatan33 oordeelde 
dat het Gerecht in die zaak op goede gronden had 
geoordeeld dat de betrokken beroepsbeoefenaren uit 
de gezondheidssector moeten worden opgenomen in 
het voor de toepassing van artikel 8 lid 1 sub b Gem.
Vo. relevante publiek omdat “de functie van herkom-
staanduiding van het merk tevens belangrijk is voor de 
tussenpersonen die optreden bij de afzet van een waar, 
aangezien zij hun gedrag op de markt beïnvloedt” en 
omdat het feit dat tussenpersonen zoals beroepsbe-
oefenaren uit de gezondheidssector invloed kunnen 
hebben op of zelfs beslissend kunnen zijn voor de 
keuze van de eindverbruiker niet uitsluit dat verwar-
ring kan ontstaan bij deze consumenten met betrek-

king tot de herkomst van de betrokken waren.
Zelfzorggeneesmiddelen in de categorie AV kunnen 
zowel met als zonder tussenkomst van een beroeps-
beoefenaar worden verkocht. In het laatste geval 
zou alleen de consument tot het relevante publiek 
moeten worden gerekend. Zoals hiervoor opgemerkt 
is de feitelijke situatie waarin de geneesmiddelen 
worden verkocht echter niet van belang: het gaat 
om de waren zoals die uit het register blijken. De 
warenaanduiding in het register zal vaak zo algemeen 
zijn, dat daaruit geen onderscheid blijkt tussen de 
verschillende categorieën zelfzorggeneesmiddelen. 
En zelfs al zou uit het register blijken dat het om AV 
producten gaat, dan is het zo dat deze óók in een 
apotheek of drogisterij kunnen worden verkocht. 
Tenzij uit het register blijkt dat de betreffende waren 
niet met tussenkomst van een apotheek- of drogis-
terijmedewerker worden verkocht, dan zal ook bij 
deze categorie geneesmiddelen zowel de indruk die 
de te vergelijken tekens maken op de consument als 
die welke zij maken op de medisch professional in 
aanmerking moeten worden genomen.

Het BBIE over het relevante publiek

Het valt op dat het BBIE zelden het relevante publiek 
definieert voordat de tekens met elkaar worden 
vergeleken. Vaak komt het relevante publiek wel aan 
de orde, maar pas bij de globale beoordeling van het 
verwarringsgevaar, waar bovendien uitsluitend op 
het relevante publiek wordt ingegaan in het kader 
van diens aandachtsniveau. Dat is beslist ook een 
relevante factor (waarover later in dit artikel meer), 
maar zonder voorafgaande beoordeling van het 
kennisniveau van het relevante publiek lijkt het niet 
mogelijk de tekens met elkaar te vergelijken rekening 
houdend met hun onderscheidende bestanddelen. 
Zonder het kennisniveau van het publiek kan immers 
niet bepaald worden of aan bepaalde elementen 
minder gewicht toe dient te komen in de vergelijking 
van de tekens vanwege hun beschrijvend karakter, of 
dat elementen waaraan door een bepaald publiek een 
bepaalde betekenis wordt toegedicht wellicht leiden 
tot een conceptuele overeenstemming. 
De zaak Staphy/Staphex is een van de weinige zaken 
van het BBIE over farmaceutische merken waarbij 
(in het kader van de begripsmatige vergelijking) 
uitgebreid wordt ingegaan op het relevante publiek:34 
verweerder merkte op dat ‘staph’ in de medische 
wereld een algemeen gebruikelijke afkorting is voor 
staphylococcus, een bacterie die huidinfecties kan 
veroorzaken. Het BBIE overwoog echter dat het 
relevante publiek in dat geval niet uitsluitend werd 
gevormd door ‘de medische wereld’, maar dat de 
doorsnee consument van de betrokken waren de 
eindgebruiker was, welke doorgaans niet medisch 
onderlegd zal zijn.
Uit de zaak Autovac/Attavac blijkt dat het BBIE 

29  Gerecht 13 februari 2007, zaak T-256/04 (Respicur/Respicort), 
par. 44-45.

30  ‘Antiallergische, steroïde, oogeheelkundige producten, in 
concreto oogdruppels, soluties, gels en zalven voor de behande-
ling van ooginfecties en inflammaties van de ogen’ enerzijds 
en ‘farmaceutische specialiteit voor aandoeningen van hart en 
bloedvaten; farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische 
producten; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen’ 

anderzijds.
31  Gerecht 17 november 2005, zaak T-154/03 (Artex/Alrex), par. 44. 

Zie ook voetnoot 21.
32  Evenals overigens patiënten, maar dit oordeel lijkt – zoals hier-

voor aangegeven – achterhaald.
33  Hof van Justitie 26 april 2007, zaak C-412/05 P (Travatan).
34  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 20005959 van 27 juni 2012 

(Staphy/Staphex), par. 26.
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het Hof in Travatan volgt in die zin dat het feit dat 
tussenpersonen zoals beroepsbeoefenaren beslissend 
kunnen zijn voor de keuze van de eindgebruikers 
niet uitsluit dat verwarring kan ontstaan bij de eind-
gebruikers met betrekking tot de herkomst van de 
betrokken waren. Uit het feit dat het BBIE aangeeft 
dat dit ‘evenwel enkel het geval [is] wanneer de consu-
ment zelf in contact komt met de waren, bijvoorbeeld bij 
afhaling van het medicijn bij de apotheek’ blijkt dat het 
BBIE hier inderdaad mede geneesmiddelen op het 
oog heeft die met behulp van een recept bij de apo-
theek kunnen worden opgehaald.35 
Uit deze uitspraak blijkt ook dat het BBIE ver-
moedelijk uitsluitend uit zal gaan van de medische 
professional als relevant publiek wanneer het gaat om 
geneesmiddelen die uitsluitend door een arts worden 
toegediend: ‘Wat betreft vaccins, zal de consument 
echter vaak niet rechtstreeks in contact komen met de 
waar (of de verpakking van de waar) waarop het merk 
vermeld staat, aangezien dit wordt voorgeschreven en/of 
meegegeven door een arts en toegediend wordt door een 
arts of verple(e)g(st)er.’36

In overige zaken gaat het BBIE vaak, voor zover het 
relevante publiek wordt gedefinieerd, uit van zowel 
de eindgebruiker als de medische professional. In die 
gevallen geven de waren in kwestie ook geen aanlei-
ding tot een verdere verfijning van het publiek.

Het BHIM over het relevante publiek

Anders dan het BBIE definieert het BHIM het 
relevante publiek heel consequent voorafgaand aan 
de vergelijking van de tekens. Met betrekking tot 
receptgeneesmiddelen oordeelt het BHIM dat zowel 
de eindgebruiker als de medische professional tot het 
relevante publiek behoren. Dit komt heel duidelijk 
naar voren in zaak R 489/2010-2. In deze zaak had 
de aanvrager van het depot in kwestie de warenom-
schrijving beperkt tot geneesmiddelen die uitsluitend 
op recept werden verkocht met als doel het relevante 
publiek te beperken tot medische professionals. 
Tevergeefs: onder verwijzing naar Travatan oor-
deelt het BHIM dat het relevante publiek ondanks 
de beperking nog steeds uit zowel eindgebruikers 
als medische professionals bestaat ‘since such goods 
will be definitively sold in pharmacies to the end-users, 
even though the choice of those products is influenced or 
determined by professional intermediaries. Thus, a likeli-
hood of confusion also exists for those consumers since 
they are likely to be faced with those products, even if 
that takes place during separate purchasing transactions 
for each of those individual products, at various times’.37

Wanneer de betrokken waren niet (uitsluitend) op 
recept verkrijgbaar zijn gaat het BHIM, in lijn met 
de jurisprudentie van de Europese instanties en het 
BBIE, uit van zowel de eindgebruiker als de medische 
professional.38 

Beschrijvende pre- en suffixen

Het is een welbekende strijd tussen marketeers en ju-
risten: marketeers zoeken naar aansprekende namen 
voor producten, waarbij het vaak goed uitkomt als 
die naam ook duidelijk maakt wat voor soort product 
het betreft, wat er in zit, of waar het voor bedoeld 
is. Juristen gruwelen al bij die gedachte. Zij weten: 
hoe beschrijvender het merk, hoe lager de bescher-
mingsomvang.
Vooral bij farmaceutische merken zie je vaak dat 
een bestanddeel, meestal een pre- of suffix, verwijst 
naar de werkzame stof of het indicatiegebied van het 
geneesmiddel. Het is vaste jurisprudentie dat, hoewel 
de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als 
een geheel waarneemt en niet let op de verschillende 
details ervan,39 dit niet wegneemt dat een consu-
ment die een woordteken waarneemt, dat teken 
zal ontleden in woordelementen die voor hem een 
concrete betekenis hebben of die lijken op woorden 
die hij al kent.40 Het publiek zal over het algemeen 
het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld 
merk niet als het onderscheidende en dominerende 
bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalin-
druk ervaren.41 Aan de hand van het kennisniveau 
van het relevante publiek zal dus moeten worden 
vastgesteld of het publiek woordelementen herkent 
die voor hem een beschrijvende betekenis hebben. 
Betekent dit dat beschrijvende of verwijzende pre- of 
suffixen altijd een risico vormen voor de bescher-
mingsomvang van het betreffende merk? 
De jurisprudentie van BBIE en BHIM laat een gevari-
eerd beeld zien, met als rode draad, dat hoe speci-
alistischer de verwijzing, hoe minder snel deze als 
beschrijvend door het publiek zal worden opgevat.42 
Enkele meer en minder opvallende voorbeelden:

Beschrijvende pre- en suffixen bij het BBIE

‘Forte’ is een voor geneesmiddelen en voedingssup-
plementen gangbare toevoeging om aan te duiden 
dat het om een extra sterke variant van het product 
gaat43 en ‘vita’ is een gangbaar element dat verwijst 
naar ‘vitamine’ of ‘vitaliteit’.44 Ook ‘-in’ of ‘-ine’ 
zijn voor farmaceutische producten gebruikelijke 
suffixen.45 ‘Auto’ en ‘vac’ zullen door het publiek 

35  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2000240 van 14 november 
2007 (Autovac/Attavac), par. 52.

36  Idem.
37  Beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het BHIM van 

1 februari 2001, zaak R 489/2010-2 (Albuman/Albunorm), par. 
22-23.

38  Zie bijvoorbeeld de beslissing van de Eerste Kamer van Beroep 
van het BHIM van 28 mei 2009, zaak R 795/2008-1 (Kan-Ophtal/
Bañoftal), par. 18; de beslissing van de Tweede Kamer van Beroep 
van het BHIM van 15 juni 2010, zaak R 1657/2008-2 (Okal/Prono-
kal), par. 21; de beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van 
het BHIM van 15 december 2010, zaak R 484/2010-2 (Calsura/
Calsorin), par. 19; de beslissing van de Tweede kamer van Beroep 
van het BHIM van 27 februari 2012, zaak R 625/2011-2 (Ophtal/
Enoxoftal), par. 20.

39  Hof van Justitie 11 november 1997, zaak C-251/95 (Puma/Sabèl), 
par. 23 en Hof van Justitie 22 juni 1999, zaak C342/97 (Lloyd), 
par. 25.

40  Gerecht 6 oktober 2004, zaak T-356/02 (Vitakraft), par. 51.
41  Gerecht 3 juli 2003, zaak T-129/01 (Budmen), par. 53.
42  Waarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat het BBIE 

zoals gezegd de definitie van het relevante publiek nogal eens 
achterwege laat of in ieder geval niet gemotiveerd betrekt bij de 
vergelijking van de tekens.

43  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2001113 van 23 mei 2008 
(Urifib/Urifort), par. 34-35; BBIE beslissing inzake oppositie nr. 
2002925 van 6 november 2009 (Arteriforte/Arti-forte), par. 40, 
42.

44  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2000410 van 21 augustus 
2008 (Vitalux/Vitaline), par. 48.

45  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2002757 van 27 mei 2011 
(Eucerin/Euphorine), par. 40; BBIE beslissing inzake oppositie nr. 
2004356 van 23 september 2011 (Aspirin(e)/Anopyrin), par. 42.

46  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2000240 van 14 november 
2007 (Autovac/Attavac), par. 47.
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worden begrepen als staand voor ‘zelf’ en ‘vaccin’46 
en ‘uri’ zal worden opgevat als verwijzing naar de 
urinewegen.47 De betekenis van ‘arteri’, dat letterlijk 
voorkomt in samenstellingen als arteriosclerose en 
arteritis, zal door het in aanmerking komen publiek 
terstond worden begrepen, ‘want precies omwille van 
de in die betekenissen vervatte eigenschap is het in deze 
waren geïnteresseerd’, maar dat geldt niet voor ‘arti’: 
het Bureau betwijfelt of het in aanmerking komend 
publiek de link zal leggen met arthro of artrose.48 Dat 
‘hydro’ in HYDROHALER staat voor water zal door 
het in aanmerking komen publiek worden begrepen, 
maar dat ‘gyro’ in GYROHALER staat voor ‘roterend’ 
is te ingewikkeld.49 Dat geldt ook voor de verwijzing 
van ‘pyrin’ in ANOPYRIN: deze verwijzing naar vuur 
en daarmee naar koorts is te specialistisch voor het in 
aanmerking komend publiek dat – zo verderop in de 
uitspraak blijkt – zowel uit professionals als consu-
menten bestaat.50 Eveneens te specialistisch zijn de 
mogelijke verwijzingen van ‘epa-’ in EPAX naar ei-
cosapentaeenzuur en ‘xanthine’ in EPAXANTHINE 
naar de stof xanthine.51

Enigszins opmerkelijk is het oordeel dat het element 
‘procto’ in de tekens PROCTOSEDYL en PROC-
TOSIL door het in aanmerking komend publiek, in 
deze uitspraak wel door het BBIE gedefinieerd en 
bestaand uit zowel patiënten als professionelen, zal 
worden begrepen als de medische term voor anus of 
rectum.52 Dit voorvoegsel lijkt niet zo gangbaar dat 
dit door het overgrote deel van het ‘gewone’, niet 
medisch onderlegde publiek zal worden begrepen. 
Bovendien strookt de redenering dat het in aan-
merking komend publiek ‘met andere termen die dit 
voorvoegsel hebben zal zijn geconfronteerd, zoals de 
titel van de behandelend arts of bij het ondergaan van 
een onderzoek’, niet met het feit dat het ging om vrij 
verkrijgbare producten, aan de aanschaf waarvan niet 
noodzakelijkerwijs overleg met een arts of onderzoek 
vooraf is gegaan. 
Niet volledig is de overweging van het Bureau dat 
‘haler’ in HYDROHALER en GYROHALER vrij be-
schrijvend is voor het in aanmerking komend publiek 
dat vertrouwd is met de wijze van toedienen van 
medicamenten door middel van een inhaleertoestel, 
aangezien het Bureau nalaat aandacht te besteden aan 
het feit dat ‘inhaleerapparatuur’ slechts een deel van 
de waren en diensten betrof waarvoor bescherming 
werd gezocht.  

Beschrijvende pre- een suffixen bij het BHIM

Ook bij het BHIM geldt: hoe herkenbaarder en 
algemeen gangbaarder het voor- of achtervoegsel, 
hoe eerder dit door de eindgebruiker zal worden be-
grepen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ‘oftal’ en ophtal’ 
die beide aangeven dat het producten voor het oog 
betreft.53 Het element ‘cal’ verwijst duidelijk naar 
‘calcium’54 of naar ‘calorieën’,55 het element ‘kal’ doet 
dat niet, want dat zal eerder als afkorting van ‘kalium’ 
worden opgevat. 
In zaak R1221/2011-1  maakte het BHIM onder-
scheid tussen elementen met een ‘duidelijke beteke-
nis’ (‘femi’ = feminien) en ‘verwijzende elementen’ 
(‘vac’ naar vaccin en ‘vit’ naar vitaliteit).56 Dit 
onderscheid kwam echter wellicht voort uit de wens 
te kunnen vaststellen dat de tekens slechts over-
eenstemden in het duidelijk beschrijvende deel, om 
vervolgens tot de conclusie te komen dat geen gevaar 
voor verwarring aanwezig was. Wanneer ‘vit’ en ‘vac’ 
ook als elementen met een ‘duidelijke betekenis’ 
waren aangemerkt, had immers evengoed tot de con-
clusie kunnen worden gekomen dat wel gevaar voor 
verwarring bestond.
Toch hoeft het feit dat een element als beschrijvend 
of verwijzend wordt opgevat niet altijd te leiden tot 
een verminderde beschermingsomvang: hoewel ‘acne’ 
refereerde aan de behandeling van acne, werd dit 
niet geacht af te doen aan de beschermingsomvang 
van ACNEMIN aangezien het relevante (Spaanse) 
publiek het element ‘min’ niet zou begrijpen als 
‘vitamine’ en het teken als geheel als fantasieaandui-
ding zal opvatten.57 Het is overigens wel goed om te 
beseffen dat het feit dat in deze zaak het beschrijven-
de element ‘acne’ niet geacht werd af te doen aan de 
beschermingsomvang wellicht mede werd ingegeven 
door het feit dat dit merk werd ingeroepen tegen een 
nagenoeg identiek teken: AKNEMIN. Er was dus 
ook maar weinig beschermingsomvang nodig om tot 
gevaar voor verwarring te komen.
Een voor het publiek (bestaande uit Italiaanse be-
roepsbeoefenaren en eindgebruikers) te specialistisch 
voorvoegsel was bijvoorbeeld ‘tribe-’ wat zou staan 
voor de Bulgaarse plant Tribulus terrestris, waar het 
actieve ingrediënt van het product dat werd verkocht 
onder het merk TRIBERSTAN uit was vervaardigd.58

Ook bij het BHIM ziet men af en toe een uitspraak 
waarin wel erg snel wordt aangenomen dat de eindge-
bruiker dit als beschrijvend zal opvatten. Zo lijkt de 

47  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2001113 van 23 mei 2008 
(Urifib/Urifort), par. 34.

48  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2001113 van 23 mei 2008 
(Urifib/Urifort), par. 34-35; BBIE beslissing inzake oppositie nr. 
2002925 van 6 november 2009 (Arteriforte/Arti-forte), par. 40, 
42.

49  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2003612 van 12 mei 2010 
(Gyrohaler/Hydrohaler), par. 41.

50  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2004356 van 23 september 
2011 (Aspirin(e)/Anopyrin), par. 41.

51  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2004327 van 2 september 
2010 (Epax/Epaxanthine), par. 32.

52  BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2000801 van 9 februari 2009 
(Proctosedyl/Proctosil), par. 51.

53  Zie bijvoorbeeld de beslissing van de Eerste Kamer van Beroep 
van het BHIM van 28 mei 2009, zaak R 795/2008-1 (Kan-Ophtal/

Bañoftal), par. 22 en de aldaar genoemde jurisprudentie.
54  Beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het BHIM van 

15 december 2010, zaak R 484/2010-2 (Calsura/Calsorin), par. 23.
55  Beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het BHIM van 

15 juni 2010, zaak R 1657/2008-2 (Okal/Pronokal), par. 31-34 en 
41.

56  Beslissing van de Eerste Kamer van Beroep van het BHIM van 7 
juni 2012, zaak R1221/2011-1 (Femivit/Femivac), par. 42-43.

57  Beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het BHIM van 
26 april 2010, zaak R 1016/2009-2 (Acnemin/Aknemin), par. 
30. Op de vraag of beschrijvende pre- of suffixen bijdragen aan 
begripsmatige overeenstemming wordt verderop in dit artikel 
dieper ingegaan.

58  Beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het BHIM van 
19 februari 2009, zaak R 290/2008-1 (Trivastan/Tribestan), par. 
53.
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conclusie dat eindgebruikers de betekenis van de pre-
fix ‘albu-’ ‘will easily perceive’ wat al te optimistisch 
over het medisch kennisniveau van de patiënt. Zou 
het niet medisch onderlegde publiek dit daadwerke-
lijk direct als afkorting van albumine begrijpen, en 
weten dat dit kwantitatief het belangrijkste eiwitmo-
lecuul in het bloedplasma een belangrijke rol speelt 
bij de handhaving van de juiste osmotische druk in 
de bloedvaten?59

Gevolgen van de aanwezigheid van beschrijvende 
pre- of suffixen

Wanneer een element vanwege de betekenis daarvan 
in relatie tot de waren in kwestie als minder onder-
scheidend wordt beschouwd, heeft dit tot gevolg 
dat dit element een minder grote rol zou moeten 
spelen bij de (visuele, fonetische en begripsmatige) 
vergelijking van de tekens in kwestie. Met andere 
woorden: dat meer betekenis moet worden gehecht 
aan de niet-beschrijvende (en dus: onderscheidende) 
bestanddelen.60 Dat betekent dat in gevallen waarin 
de begripsmatige overeenstemmingen zich bevinden 
in een gemeenschappelijk beschrijvend of verwijzend 
pre- of suffix, dit er meestal toe zal leiden dat de 
verschillen opwegen tegen de overeenstemmende 
begripsmatige betekenis ( hetgeen vaak voldoende 
is om gevaar voor verwarring uit te sluiten) in plaats 
van dat zij bijdragen aan een begripsmatige overeen-
stemming.61 Als er daarbij ook nog niet-overeenstem-
mende elementen zijn met een duidelijke betekenis, 
dan dragen die bovendien bij aan de afwezigheid van 
gevaar voor verwarring.62 
Toch blijft ook het tegendeel mogelijk: in Respicur/
Respicort werd gevaar voor verwarring aangenomen 
ondanks het beschrijvende karakter van het element 
‘respi’.63

Overigens gaat vooral het BBIE bij de begripsmatige 
vergelijking meestal uiteindelijk met name uit van de 
betekenis van de tekens in hun geheel.64 Aangezien 
daarvan vaak geen sprake is, acht het BBIE een be-
gripsmatige vergelijking vaak niet mogelijk ondanks 
de aanwezigheid van een beschrijvend of verwijzend 
element. 

Vergelijking van waren

Naast de tekens, moeten ook de waren en diensten 
waarop de merken in kwestie betrekking hebben met 
elkaar worden vergeleken in het kader van de beoor-

deling van het gevaar voor verwarring. Merkenrechte-
lijke soortgelijkheid heeft niets te maken met bijvoor-
beeld de therapeutische vergelijkbaarheid zoals die 
wordt gehanteerd ten behoeve van het Geneesmid-
delenvergoedingssysteem (GVS).65 Daarbij gaat het 
om de vraag of geneesmiddelen i) bij een gelijksoortig 
indicatiegebied kunnen worden toegepast, ii) via een 
gelijke toedieningsweg worden toegediend, én iii) in 
het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn 
bestemd. In het merkenrecht gaat het om soortgelijk-
heid die aanleiding kan geven tot de veronderstelling 
dat de waren in kwestie van dezelfde, of economisch 
verbonden ondernemingen afkomstig kunnen zijn, de 
definitie van gevaar voor verwarring. De Nice klasse 
waarin de betreffende waren zijn geregistreerd is niet 
van doorslaggevend belang: deze dient met name 
administratieve doeleinden.66 
Als specifiek omschreven waren van het ene merk 
onder de breder omschreven categorie van waren 
van het andere merk vallen, worden zij als identiek 
aangemerkt.67 De kans bestaat dan immers dat de 
eigenaar van het merk met de breder omschreven 
warencategorie exact dezelfde waren zal aanbieden 
onder het betreffende merk als de merkhouder die 
zijn waren specifiek heeft omschreven. Als waren 
niet identiek zijn, kunnen zij soortgelijk zijn. Of dat 
het geval is moet worden beoordeeld aan de hand van 
alle relevante factoren die de verhouding tussen de 
waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer 
hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het con-
currerend dan wel complementair karakter ervan.68 
Andere factoren kunnen zijn de distributiekanalen, 
het relevante publiek en de gebruikelijke herkomst 
van de waren.69 
Verschillende soorten farmaceutische producten 
worden over het algemeen geacht dezelfde aard (‘far-
maceutische/chemische producten’), hetzelfde doel 
(‘genezen’) en dezelfde wijze van distributie (‘met 
name apotheken en drogisterijen’) te hebben. Ook de 
gebruikelijke herkomst is hetzelfde, aangezien er van 
uit wordt gegaan dat het publiek weet dat farmaceu-
tische bedrijven een scala aan geneesmiddelen met 
verschillende therapeutische indicaties op de markt 
brengen.70 
Voor wat betreft het relevante publiek wordt over 
het algemeen aangenomen dat dit zowel eindgebrui-
kers als medische professionals zijn. Dit is in over-
eenstemming met de hiervoor besproken bevindin-
gen met betrekking tot het relevante publiek, waaruit 
bleek dat eigenlijk alleen in de situatie waarin het 

59  http://nl.wikipedia.org/wiki/Albumine (laatst bezocht: 12 
november 2012). De Tweede Kamer van Beroep van het BHIM 
redeneerde als volgt: ‘Albumin or ‘albumen’ is defined by the Col-
lins Dictionary as ‘any group of simple water-soluble proteins that 
are coagulated by heat and are found in blood plasma, egg white, 
etc’. So this prefix is the abbreviation of the generic name of the prod-
uct covered by the earlier mark and is, therefore, practically devoid 
of distinctiveness for that good.’ Beslissing van de Tweede Kamer 
van Beroep van het BHIM van 1 februari 2011, zaak R 489/2010-2 
(Albuman/Albunorm), par. 29-30.

60  Zie bijvoorbeeld Gerecht 5 april 2006, zaak T-202/04 (Echinacin/
Echinaid), par. 55.

61  Zie bijvoorbeeld de Beslissing van de Eerste Kamer van Beroep 
van het BHIM van 7 juni 2012, zaak R1221/2011-1 (Femivit/Femi-
vac), par. 55 en Gerecht 11 juli 2011, zaak T160/09 (Oftal Cusi), 
par. 88.

62  Zie bijvoorbeeld BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2000240 
van 14 november 2007 (Autovac/Attavac), par. 58 en beslissing 
van de Tweede Kamer van Beroep van het BHIM van 1 februari 
2011, zaak R 489/2010-2 (Albuman/Albunorm), par. 41.

63  Gerecht 13 februari 2007, zaak T-256/04 (Respicur/Respicort), 

par. 60.
64  Zie bijvoorbeeld BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2000801 

van 9 februari 2009 (Proctosedyl/Proctosil), par. 54 en BBIE 
beslissing inzake oppositie nr. 2000410 van 21 augustus 2008 
(Vitalux/Vitaline), par. 51.

65  Zie bijlage 1 horende bij artikel 2.5 eerste lid van de Regeling 
zorgverzekering. Zie verder bijvoorbeeld http://www.farmatec.
nl/geneesmiddelen/prijzenenlimieten/vergoedingssysteem/. 

66  Zie regel 2 lid 4 van Verordening (EG) Nr. 2868/95 van de Com-
missie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk.

67  Zie bijvoorbeeld Gerecht 21 oktober 2008, zaak T-95/07 (Pre-
zal/Prazol), par. 35. Dit zou ook moeten worden toegepast door 
het BHIM, gelet op diens Handboek: OHIM Manual concerning 
Opposition, Part 2, Chapter 2, p. 13. 

68  Hof van Justitie 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon), par. 
23.

69  OHIM Manual concerning Opposition, Part 2, Chapter 2B, p. 12.
70  OHIM Manual concerning Opposition, Part 2, Chapter 2B, p. 

51-52.

bmm art 4-2012.indd   142 20-12-2012   13:56:54



4/2012 B
M

M
 B

ulletin jaargang 38

143 

gaat om geneesmiddelen die uitsluitend door een 
medisch professional worden toegediend – en 
waarbij de patiënt het merk of de verpakking van het 
geneesmiddel dus waarschijnlijk niet te zien krijgt 
– de perceptie van de eindgebruiker geen rol speelt. 
Het argument dat de geneesmiddelen in kwestie 
verschillende therapeutische indicaties hebben, als 
gevolg waarvan zij door verschillende specialisten 
worden voorgeschreven, is zelden doorslaggevend. 
In de zaak Artex/Alrex werd dit argument zoals 
gezegd afgewezen omdat het Gerecht tot het oordeel 
kwam dat de waren in kwestie zo courant waren dat 
zij ook door huisartsen werden voorgeschreven. In 
Travatan faalde dit argument omdat niet kon worden 
uitgesloten dat de aandoeningen in kwestie toch 
door dezelfde soort specialist werden behandeld.71 
In andere zaken heeft het verschil in therapeutische 
indicatie wel enige invloed, maar reikt deze meestal 
niet verder dan de conclusie dat er, gelet op het 
feit dat de geneesmiddelen in kwestie wel dezelfde 
aard, hetzelfde doel en publiek en dezelfde distri-
butiekanalen hebben, tenminste een zekere mate van 
soortgelijkheid is.72

Wanneer het gaat om geneesmiddelen waar de per-
ceptie van het publiek bij betrokken moet worden is 
dit geen opmerkelijke conclusie. Patiënten kunnen 
immers aan meerdere aandoeningen leiden, en op die 
manier geconfronteerd worden met geneesmiddelen 
met verschillende therapeutische indicaties. Wanneer 
het echter gaat om geneesmiddelen die uitsluitend 
door een arts worden toegediend zou dit naar mijn 
mening anders moeten zijn. Wanneer het dan om 
zodanig verschillende therapeutische indicaties gaat 
dat het zo goed als uitgesloten is dat de specialisten 
in kwestie met beide geneesmiddelen geconfronteerd 
worden, is er sprake van een zodanig verschillend 
publiek dat gevaar voor verwarring zeer onwaar-
schijnlijk is. In dat geval zou het verschil in relevant 
publiek – of dit nu in de sleutel van de vaststelling 
van het relevante publiek of in de sleutel van beoor-
deling van de soortgelijkheid van de waren (waarbij 
het relevante publiek één van de factoren is) gebeurt 
– de doorslag moeten geven tot de conclusie dat er 
geen gevaar voor verwarring aanwezig is.
Ook verschillende toedieningswijzen doen niet ter 
zake: zo oordeelde het Gerecht in Travatan dat het 
verschil in toedieningswijze (een oraal in te nemen 
tablet versus oogdruppels) moest wijken voor de 
gemeenschappelijke aard en bestemming van de twee 
producten.73

Aandachtsniveau

Ten slotte is het aandachtsniveau van het betrokken 

publiek een van de elementen die dient te worden 
betrokken bij de beantwoording van de vraag of 
sprake is van gevaar voor verwarring. Hoe hoger het 
aandachtsniveau van het publiek, hoe eerder verschil-
len tussen de merken zullen opvallen, wat de kans op 
gevaar voor verwarring vermindert.
Het Gerecht heeft bepaald dat het aandachtsniveau 
met betrekking tot farmaceutische producten van 
geval tot geval moet worden bepaald, met inachtne-
ming van alle omstandigheden van het geval en in het 
bijzonder de therapeutische indicaties van de betref-
fende middelen.74 Het BHIM Handboek stelt dat bij-
gevolg niet als algemene regel kan worden aanvaard 
dat er altijd sprake zal zijn van een hoog aandachtsni-
veau bij de aanschaf van geneesmiddelen.75 Deson-
danks blijkt dit meestal wel het geval te zijn.
Het zal niet verbazen dat het aandachtsniveau van 
medische professionals geacht wordt hoog te zijn.76 
Zij zijn bovendien gewend aan het gebruik van be-
paalde bestanddelen in medicijnnamen, waardoor zij 
verschillen duidelijk zullen opmerken.
Ook het aandachtsniveau van de eindgebruiker word 
geacht hoog, of in ieder geval hoger dan normaal te 
zijn wanneer het gaat om geneesmiddelen,77 of deze 
nu op recept worden verkregen of niet.78 Wanneer 
het gaat om bijvoorbeeld vitamines en mineralen, die 
vrij verkrijgbaar en onderling uitwisselbaar zijn, is 
het aandachtsniveau van de eindgebruiker altijd nog 
‘normaal’.79 Waar het Gerecht echter overweegt dat 
consumenten ‘vertrouwd zijn met het gebruik van 
producten’ waarvan het merk een bepaald voorvoeg-
sel bevat, en er van uit gaat dat het eventuele gevaar 
van een onjuiste keuze en/of onjuist gebruik van een 
product als gevolg van verwarring wordt geneutra-
liseerd door de oplettendheid en kennis die bij de 
betrokken consumenten in grote mate aanwezig is,80 
wordt volgens mij onvoldoende rekening gehouden 
met consumenten die het betreffende product voor 
het eerst (willen) aanschaffen, zeker wanneer het 
daarbij om zelfzorggeneesmiddelen gaat, die mogelijk 
worden aangeschaft zonder tussenkomst of advies 
van een medisch professional. 
Wanneer het relevante publiek bestaat uit een groep 
met een hoog, en een groep met een lager aandachts-
niveau, gaan zowel BBIE als BHIM begrijpelijkerwijs 
uit van de groep met het laagste aandachtsniveau; als 
er onder die groep gevaar voor verwarring bestaat 
slaagt de oppositie immers reeds.81

Conclusie

Tenzij de warenomschrijving zo specifiek is dat 
daaruit blijkt dat uitsluitend medische professionals 
de relevante doelgroep zijn, zal vanwege de brede 

71  Gerecht 22 september 2005, zaak T-130/03 (Travatan), par. 58. In 
het hierop volgende beroep (zaak C-412/05 P) is hierover door 
het Hof niet anders geoordeeld.

72  Zie bijvoorbeeld Gerecht 17 oktober 2006, zaak T-283/04 
(Galzin), par. 70-71; Gerecht 23 september 2009, zaak T-493/07, 
T26/08 en T-27/08 (Famoxin/Lanoxin), par. 62-65. In het beroep 
dat hierop volgde bij het Hof van Justitie (zaak C-461/09 P) is 
over deze kwestie niet anders geoordeeld. Zie verder bijvoorbeeld 
Gerecht 17 november 2005, zaak T-154/03 (Artex/Alrex), par. 49; 
Gerecht 16 juni 2010, zaak T-487/08 (Krenozin/Kremezin), par. 
75-76.

73  Gerecht 22 september 2005, zaak T-130/03 (Travatan), par. 58. In 
het hierop volgende beroep (zaak C-412/05 P) is hierover door 
het Hof niet anders geoordeeld.

74  Gerecht 23 september 2009, zaak T-493/07, T26/08 en T-27/08 

(Famoxin/Lanoxin), par. 55; Gerecht 16 juni 2010, zaak T-487/08 
(Krenozin/Kremezin), par. 69.

75  OHIM Manual concerning Opposition, Part 2, Chapter 6, p. 12-
14. 

76  Gerecht 21 oktober 2008, zaak T-95/07 (Prazol), par. 29.
77  Zie bijvoorbeeld Gerecht 14 juli 2011, zaak T-160/09 (Oftal Cusi), 

par. 72.
78  Gerecht 21 oktober 2008, zaak T-95/07 (Prazol), par. 29 en 31.
79  Zie bijvoorbeeld BBIE beslissing inzake oppositie nr. 2002925 

van 6 november 2009 (Arteriforte/Arti-forte), par. 49.
80  Gerecht 5 april 2006, zaak T-202/04 (Echinacin/Echinaid), par. 

33.
81  Hof van Justitie, 26 april 2007, zaak C-412/05 P (Travatan), par. 

99. Zie ook bijvoorbeeld BBIE beslissing inzake oppositie nr. 
2002925 van 6 november 2009 (Arteriforte/Arti-forte), par. 49.
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warenomschrijving in het register bij de vergelijking 
van farmaceutische merken in het kader van de 
vaststelling of er sprake is van gevaar voor verwarring 
zowel de perceptie van de medische professional als 
die van de consument worden betrokken. Het heeft 
dus geen zin om de warenomschrijving in het register 
te beperken tot geneesmiddelen die uitsluitend 
op recept worden verkocht; dit maakt niet dat de 
eindgebruiker geen deel uitmaakt van het voor deze 
producten relevante publiek. De uit de Geneesmid-
delenwet volgende indeling van zelfzorggeneesmid-
delen is merkenrechtelijk van weinig belang.
Farmaceutische merken bestaan vaak uit een pre- of 
suffix dat verwijst naar de eigenschappen of thera-
peutische indicatie van het betreffende middel. Hoe 
duidelijker deze connectie is hoe eerder deze als 
‘beschrijvend’ of ‘verwijzend’ zal worden opgevat. 
Medische professionals zullen deze verwijzingen 
eerder begrijpen dan eindgebruikers. Dat het voor- 
of achtervoegstel slechts een gedeelte of afkorting 
van een voor de betreffende waren beschrijvende 
term betreft doet ook niet ter zake als deze toch 
zodanig is dat het relevante publiek de link met het 
beschrijvende woord wel zal leggen.82 De kennis van 
de eindgebruiker wordt wat dit betreft in sommige 
gevallen wellicht wat overschat. De beschrijvende of 
verwijzende elementen spelen over het algemeen een 
minder grote rol dan de onderscheidende elemen-
ten van de merken in kwestie, uitzonderingen als 
gevolg van specifieke omstandigheden van het geval 
daargelaten. 
Merkenrechtelijke soortgelijkheid van waren en 
diensten heeft niets te maken met therapeutische 
uitwisselbaarheid. Vanwege de vaak ruime warenom-
schrijvingen in het register zullen geneesmiddelen 

in registerconflicten al snel geacht worden identiek 
of soortgelijk te zijn. Een verschil in therapeutische 
indicatie doet daar niet in doorslaggevende mate aan 
af, net zo min als een verschil in toedieningswijze.
Het aandachtsniveau van het relevante publiek 
moet van geval tot geval worden vastgesteld, maar is 
meestal hoog, en nooit lager dan ‘normaal’. Het valt 
op dat ook in het kader van het aandachtsniveau 
soms wordt uitgegaan van een relatief hoog kennisni-
veau van de consument.
In dit artikel zijn een aantal voor de beoordeling van 
het bestaan van gevaar voor verwarring relevante 
leerstukken, voortvloeiend uit wetgeving en juris-
prudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht, 
onderzocht met het oog op farmaceutische merken. 
Vervolgens is in het bijzonder bekeken hoe het BBIE 
en het BHIM hiermee omgaan in registerconflicten. 
De bevindingen zijn om meerdere redenen breder 
toepasbaar dan het onderzochte gebied. In de eerste 
plaats omdat niet alleen het BBIE en het BHIM 
oordelen over registerconflicten. Zo moet men in 
Nederland voor de nietigverklaring van een reeds 
ingeschreven merk bij de burgerlijk rechter zijn. In 
de tweede plaats omdat het merkenrecht Europees 
geharmoniseerd is. Nationale instanties zouden 
daarom de in dit artikel besproken jurisprudentie van 
het Hof van Justitie en het Gerecht moeten toepas-
sen. En in de derde plaats omdat gevaar voor verwar-
ring niet alleen een rol speelt in registerconflicten, 
maar ook een grond is voor inbreukprocedures. De 
in dit artikel besproken elementen (relevant publiek, 
beschrijvende pre- en suffixen, de soortgelijkheid 
van waren en het aandachtsniveau) spelen ook in die 
procedures, met als verschil dat in die procedures de 
feitelijke situatie een grotere rol kan en zal spelen.

82  Zie bijvoorbeeld Gerecht 14 juli 2011, zaak T-160/09 (Oftal Cusi), 
par. 79.
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