15.6.2013

Publicatieblad van de Europese Unie

C 17119

Het gemeenschapsmerk JACKSON SHOES kan niet worden ver-
ward met de handelsnaam JACSON OF SCANDINAVIA AB, des
te minder daar beide namen reeds geruime tijd naast elkaar
bestaan en geen van de partijen heeft gesteld schade als gevolg
daarvan te hebben geleden, zonder dat de concurrentie tussen
de waren daaronder heeft geleden, waarbij de consument, wan-
neer hij met de betrokken tekens wordt geconfronteerd, gemak-
kelijk merkt dat het gaat om een merk en een handelsnaam,
zijnde ontegenzeggelijk twee onderscheidende tekens van een
verschillende soort.

Zoals het Gerecht in zijn arrest heeft erkend en ook de partijen
hebben erkend, is er bovendien geen sprake van verwarring
wanneer de gemiddelde consument met beide tekens wordt
geconfronteerd, en kunnen beide tekens niet worden verwisseld;
o[ ...] bij het onderzoek of de merken overeenstemmen [moet] rekening
[...] worden gehouden met de totaalindruk die door die merken wordt
opgeroepen” (arrest Gerecht van 12 november 2009, Spa Mono-
pole/BHIM — De Francesco Import (SpagO), T-438/09, Jurispr.
blz. I-4112, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Voorts heeft de verwerende partij, zijnde het BHIM, en dit is van
zeer groot belang voor de beslechting van het geding, de in-
schrijving toegestaan van verschillende merken met de uitdruk-
king ,JAKSON”, die schoenen aanduiden, zodat het BHIM niet
aan deze realiteit kan voorbijgaan wanneer het beslist op een
verzoek tot inschrijving van een nieuw gemeenschapsmerk met
dezelfde (gangbare) naam ,JAKSON".

Wanneer het BHIM deze realiteit negeert, handelt het willekeurig
en in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Het bestreden arrest is in strijd met de artikelen 8, lid 4, en 53,
lid 1, sub ¢, van verordening (EG) nr. 207/2009 (%) van de Raad
van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk.

(") Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB
1989, L 40, blz. 1).

() PB L 78, blz. 1.
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Prejudiciéle vraag

Dienen de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties op
grond van het recht van de Europese Unie de toepassing te
weigeren van de btw-vrijstelling ter zake van een intracom-
munautaire levering wanneer op basis van objectieve gegevens
vaststaat dat met betrekking tot de desbetreffende goederen
sprake is van btw-fraude en de belastingplichtige wist of had
moeten weten dat hij daaraan deelnam, indien de nationale wet
niet erin voorziet onder die omstandigheden de vrijstelling te
weigeren?
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Prejudiciéle vraag

Dienen de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties op
grond van het recht van de Europese Unie het recht op aftrek
te weigeren wanneer op basis van objectieve gegevens vaststaat
dat met betrekking tot de desbetreffende goederen sprake is van
btw-fraude en de belastingplichtige wist of had moeten weten
dat hij daaraan deelnam, indien de nationale wet niet erin voor-
ziet onder die omstandigheden het recht op aftrek te weigeren?
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