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Rechtspraak
Merkenrecht

Nr. 10
Hof van Justitie EU 8 oktober 2020
IEF 19470; ECLI:EU:C:2020:813 (C-456/19)
Met noot van A. Ringnalda

(Aktiebolaget Östgötatrafiken/Patent- och 
registreringsverket)

(M. Ilešič, E. Juhász, I. Jarukaitis)

Aktiebolaget Östgötatrafiken
tegen
Patent- och registreringsverket

Samenvatting

Art. 3 lid 1, onder b Rln 2008/95/EG
Östgötatrafiken heeft inschrijving verzocht van beeldmerken die bestaan 
uit tweedimensionale (grafische) elementen die zijn aangebracht op een 
bepaalde positie op voertuigen die in stippellijnen zijn weergegeven. De 
vraag is of deze tekens samenvallen met het uiterlijk van de waar zodat zij 
alleen onderscheidend vermogen geacht kunnen worden te hebben 
indien zij significant afwijken van wat de betrokken sector gangbaar of 
normaal is. Het Hof antwoordt eerst dat van dergelijk samenvallen ook 
sprake kan zijn bij tekens die als merk voor een dienst worden ingeschre-
ven. Het Hof antwoordt ten tweede dat in dit geval geen sprake is van 
tekens die samenvallen met de verschijningsvorm van de voertuigen die 
gebruikt worden voor de transportdiensten waarop het merkdepot betrek-
king heeft. De tekens bestaan niet uit een weergave van de vervoermidde-
len door de eenvoudige reproductie van de lijnen en contouren daarvan.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen
9 Verzoekster in het hoofdgeding is houder van beeldmerken die bij 
de PRV zijn ingeschreven onder de nummers 363521 tot en met 363523 
voor voertuig- en vervoersdiensten van klasse 39 in de zin van de 
 Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale 
 classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving 
van merken, zoals herzien en gewijzigd.

10 Deze beeldmerken zijn weergegeven als volgt:
– nr. 363521

– nr. 363522

– nr. 363523

11 Op 23 november 2016 heeft verzoekster in het hoofdgeding bij de 
PRV drie merkaanvragen ingediend voor verschillende voertuig- en 
 vervoersdiensten van klasse 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice 
van betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten 
ten behoeve van de inschrijving van merken.

12 In deze drie aanvragen zijn de merken omschreven als volgt: 
„Beschildering van voertuigen in de kleuren rood, wit en oranje, zoals 
aangeduid”. Verzoekster in het hoofdgeding heeft er bovendien op 
gewezen dat deze aanvragen geen betrekking hadden op de vorm zelf 
van de voertuigen of de zwart/grijze oppervlakken ervan.

13 Bij beslissing van 29 augustus 2017 heeft de PRV deze aanvragen 
afgewezen op grond dat de als merk aangevraagde tekens louter 
 decoratief van aard waren, niet als aanduiding konden worden opgevat 
van de diensten waarop deze aanvragen betrekking hebben en derhalve 
elk onderscheidend vermogen misten.

14 Verzoekster in het hoofdgeding is tegen deze beslissing opgekomen 
bij de Patent- och marknadsdomstol (rechter in eerste aanleg voor 
 intellectuele-eigendomszaken en handelszaken, Zweden).

15 Ter onderbouwing van haar beroep heeft zij erop gewezen dat de 
aangevraagde merken „positiemerken” zijn en bestaan uit ellipsvormige 
banden van verschillende omvang, in rood, oranje en wit, die in een 
bepaalde grootte en positie zijn aangebracht op bussen en treinen waar-
mee de vervoersdiensten kunnen worden verricht.
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16 Verzoekster heeft de volgende afbeeldingen van de aangevraagde 
merken ingediend, waarbij de contouren van de voertuigen als stippel-
lijnen zijn weergegeven teneinde duidelijk te maken dat de aangevraagde 
bescherming geen betrekking had op de vorm van deze voer tuigen:

Zijaanzicht

Vooraanzicht Achteraanzicht

Zijaanzicht

Vooraanzicht Achteraanzicht

Zijaanzicht

Voor- en achteraanzicht

17 Verzoekster in het hoofdgeding heeft eveneens betoogd dat de aan-
gevraagde merken een vergelijkbare indruk oproepen als die welke door 
de onder nummers 363521 tot en met 363523 ingeschreven merken 
wordt opgeroepen en dat het onderscheidend vermogen van eerstge-
noemde merken niet anders mag worden beoordeeld louter omdat zij 
bedoeld zijn om op een bepaalde wijze te worden aangebracht op de 
voertuigen die voor de vervoersdienst worden gebruikt. Meer in het 
algemeen heeft zij daaraan toegevoegd dat de verschillende vervoers-
bedrijven hun eigen illustratie of kleurencombinatie op hun voertuigen 
aanbrengen, zodat de gebruikers van de door hen verrichte diensten 
deze illustraties of kleurencombinaties als aanduidingen van de 
 commerciële herkomst beschouwen.

18 De PRV heeft aangevoerd dat niet wordt gevraagd om de beeld-
elementen van de litigieuze merken op abstracte wijze te beschermen, 
maar teneinde deze beeldelementen aan te brengen op de door 
 verzoekster in het hoofdgeding gebruikte voertuigen. Aangezien het 
onderscheidend vermogen in zijn geheel moet worden beoordeeld en 
commerciële vervoermiddelen vaak met kleurpatronen worden 
 versierd, moeten de consumenten zich vooraf met dergelijke elementen 
vertrouwd hebben gemaakt om deze als een merk te kunnen opvatten; 
bij gebreke daarvan beschouwen zij deze als decoratieve elementen. 
Gelet op de verscheidenheid aan kleurencombinaties en decoraties op 
vervoermiddelen in de betreffende economische sector, kunnen de in 
het hoofdgeding aan de orde zijnde tekens slechts als een aanduiding 
van de commerciële herkomst worden opgevat wanneer ze voldoende 
afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, 
 hetgeen niet het geval is.

19 Bij vonnis van 29 maart 2018 heeft de Patent- och marknadsdomstol 
het door verzoekster in het hoofdgeding ingestelde beroep verworpen 
op grond dat de aangevoerde bewijzen niet toereikend waren om tot 
de slotsom te komen dat de kleuren en de vorm van de als merk aan-
gevraagde tekens dermate verschilden van de manier waarop andere 
ondernemingen hun voertuig decoreren, dat niet kon worden aan-
genomen dat het relevante publiek deze tekens als een aanduiding 
van de commerciële herkomst zou opvatten.

20 Verzoekster in het hoofdgeding heeft tegen dit vonnis hoger beroep 
ingesteld bij de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstol ( rechter 
in tweede aanleg Stockholm, zetelend als rechter in tweede aanleg voor 
intellectuele-eigendomszaken en handelszaken, Zweden).
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21 Deze rechter wijst op het in artikel 3 van richtlijn 2015/2436 gestelde 
basisvereiste dat een teken onderscheidend vermogen moet hebben om 
een merk te kunnen zijn.

22 In dit verband beklemtoont deze rechter dat volgens vaste recht-
spraak van het Hof de perceptie van het onderscheidend vermogen van 
een teken door het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is 
naargelang het betreffende merk een driedimensionaal merk is dat 
bestaat in de verschijningsvorm van de waar zelf, dan wel een woord- 
of beeldmerk. Aangezien de gemiddelde consument niet gewend is 
om de herkomst van de waar af te leiden uit de vorm ervan of uit die van 
de verpakking, kan het immers moeilijker zijn om het onderscheidend 
 vermogen van een driedimensionaal merk vast te stellen dan dat van 
een woord- of beeldmerk. Bijgevolg kan – zoals het Hof reeds heeft 
geoordeeld – een teken dat samenvalt met de verschijningsvorm van 
de waar slechts worden geacht onderscheidend vermogen te hebben 
indien het op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de 
betrokken economische sector gangbaar is.

23 Met betrekking tot een merk ter aanduiding van een dienst merkt de 
verwijzende rechter op dat het Hof in punt 20 van het arrest van 10 juli 
2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), heeft geoordeeld dat de  inrichting 
van een verkoopruimte geschikt kan zijn om de waren of  diensten van een 
onderneming te onderscheiden van die van andere onder nemingen 
 wanneer de afgebeelde inrichting op significante wijze afwijkt van de 
norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is.

24 De verwijzende rechter merkt evenwel op dat het Hof in dat arrest 
niet heeft gepreciseerd onder welke voorwaarden, in het geval van een 
merk ter aanduiding van een dienst, het vereiste moet worden toe-
gepast dat op significante wijze wordt afgeweken van de norm of van 
wat in de betrokken economische sector gangbaar is.

25 Bovendien benadrukt hij dat het Hof in datzelfde arrest niet heeft 
onderzocht of het betrokken merk niet losstond van het uiterlijk van de 
fysieke voorwerpen die het mogelijk maakten om de diensten waarvoor 
dit merk was ingeschreven, te verrichten.

26 De verwijzende rechter vraagt zich dan ook af of voor de beoordeling 
van het onderscheidend vermogen van tekens die bedoeld zijn om te 
worden aangebracht op bepaalde delen van voertuigen van een ver-
voersaanbieder teneinde deze laatste te onderscheiden, dergelijke 
tekens op significante wijze moeten afwijken van de norm of van wat in 
de betrokken economische sector gangbaar is.

27 In deze omstandigheden heeft de Svea hovrätt, Patent- och 
 marknadsöverdomstol, de behandeling van de zaak geschorst en 
het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1) Moet artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn [2015/2436] aldus worden 
uitgelegd dat, in het geval van een aanvraag tot inschrijving van een 
merk ter aanduiding van diensten, welke aanvraag betrekking heeft op 
een teken dat in een bepaalde positie is aangebracht en grote vlakken 
van de fysieke voorwerpen bedekt waarmee de diensten worden 
 verricht, moet worden beoordeeld of het merk al dan niet losstaat van 
het uiterlijk van de betrokken voorwerpen?
2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is het nood-
zakelijk dat het merk op significante wijze afwijkt van de norm of van 
wat in de betrokken economische sector gangbaar is om het te kunnen 
aanmerken als een merk dat onderscheidend vermogen heeft?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen
28 Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat de datum waarop 
de aanvraag tot inschrijving van een merk is ingediend bepalend is voor 
de vaststelling van het toepasselijke materiële recht in geval van een 
weigering tot inschrijving van dat merk (zie naar analogie arrest van 
29 januari 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, punt 49).

29 Aangezien de in het hoofdgeding aan de orde zijnde inschrijvings-
aanvragen zijn ingediend op 23 november 2016, dat wil zeggen op een 
tijdstip waarop de termijn voor omzetting van richtlijn 2015/2436 nog 
niet was verstreken en richtlijn 2008/95 nog niet was ingetrokken, zijn 
in casu de bepalingen van richtlijn 2008/95 van toepassing op de feiten 
in het hoofdgeding, en niet die van richtlijn 2015/2436.

30 Bovendien dient te worden benadrukt dat de kleurpatronen waarop 
de in het hoofdgeding aan de orde zijnde inschrijvingsaanvragen betrek-
king hebben weliswaar bestemd zijn om op een bepaalde manier te 
worden aangebracht op een groot deel van de goederen waarmee 
 vervoersdiensten worden verricht, maar dat verzoekster in het hoofd-
geding uitdrukkelijk erop heeft gewezen dat de vorm van deze goederen 
als zodanig niet het voorwerp van deze aanvragen uitmaakte.

31 Bijgevolg wenst de verwijzende rechter met zijn twee vragen, die 
gezamenlijk dienen worden onderzocht, in wezen te vernemen of 
 artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uit-
gelegd dat het onderscheidend vermogen van een als merk voor een 
dienst aangevraagd teken dat bestaat uit kleurpatronen en dat bestemd 
is om uitsluitend en systematisch op een bepaalde wijze te worden aan-
gebracht op een groot deel van de goederen waarmee deze dienst wordt 
verricht, moet worden beoordeeld in samenhang met die goederen, en 
of daarbij moet worden nagegaan of dit teken significant afwijkt van de 
norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is.

32 Volgens vaste rechtspraak van het Hof bestaat de wezenlijke functie 
van het merk erin dat aan de consument of aan de eindverbruiker met 
betrekking tot de gemerkte waar of dienst de identiteit van oorsprong 
wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder 
gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van 
andere herkomst (arrest van 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, 
EU:C:2019:481, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Dit onder-
scheidend vermogen in de zin van artikel 3 van richtlijn 2008/95 moet 
worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor 
inschrijving is aangevraagd, en voorts op basis van de perceptie ervan 
door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en 
redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren 
of diensten [zie in die zin arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN 
Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 34, en 12 september 2019, 
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, 
EU:C:2019:725, punt 20].

33 Bovendien dient de bevoegde autoriteit, om te kunnen beoordelen 
of een teken onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, 
lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, over te gaan tot een concreet 
onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante 
omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend 
geval het gebruik dat is gemaakt van dit teken (zie in die zin arrest van 
27 maart 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, punt 26 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).
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34 Wanneer de merkaanvraag, zoals in het hoofdgeding, betrekking 
heeft op een teken dat bestemd is om uitsluitend en systematisch op 
een bepaalde wijze te worden aangebracht op een groot deel van de 
goederen waarmee de diensten worden verricht, kan het onderschei-
dend vermogen van dit teken niet los van de wijze waarop het aan-
brengen van dit teken op deze goederen door het relevante publiek 
wordt gepercipieerd, worden beoordeeld.

35 Zelfs indien de goederen die worden gebruikt voor het verrichten 
van de diensten niet het voorwerp van de merkaanvraag uitmaken, 
neemt dit immers niet weg dat het relevante publiek de kleurpatronen 
waaruit het betrokken teken bestaat, percipieert als aangebracht op de 
goederen die de enige drager ervan zijn.

36 Hieruit volgt dat bij de beoordeling van het onderscheidend ver-
mogen van een teken bestaande uit kleurpatronen die bedoeld zijn om 
uitsluitend en systematisch te worden aangebracht op de goederen die 
worden gebruikt voor het verrichten van de diensten, met name 
 rekening moet worden gehouden met deze perceptie.

37 In casu staat het aan de verwijzende rechter om in het kader van zijn 
concrete en globale analyse van het dossier te bepalen of de kleuren-
combinaties die een systematische schikking bevatten, zoals omschre-
ven in de inschrijvingsaanvragen, in staat zijn om de betrokken tekens 
intrinsiek onderscheidend vermogen te verlenen (zie naar analogie 
arrest van 27 maart 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, punt 34). 
Deze voorwaarde zal als vervuld moeten worden beschouwd indien uit 
die analyse blijkt dat de kleurencombinaties die zijn aangebracht op de 
vervoermiddelen van verzoekster in het hoofdgeding de gemiddelde 
consument in staat stellen om de vervoersdiensten van deze onder-
neming zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van diensten 
die door andere ondernemingen worden verricht.

38 Indien blijkt dat deze kleurencombinaties geen intrinsiek onder-
scheidend vermogen hebben voor de betrokken diensten, sluit deze 
omstandigheid niet uit dat zij een dergelijk onderscheidend vermogen 
kunnen hebben als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

39 In het kader van bovengenoemde analyse hoeft niet te worden 
 nagegaan of de tekens waarvan inschrijving als merk is aangevraagd, 
op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken 
economische sector gangbaar is.

40 Volgens vaste rechtspraak van het Hof is het beoordelingscriterium 
inzake het bestaan van een significante afwijking van de norm of van 
wat in de betrokken economische sector gangbaar is, immers van toe-
passing op de gevallen waarin het teken bestaat in de verschijningsvorm 
van de waar waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd, aan-
gezien de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van 
de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden 
uit de vorm ervan of uit die van de verpakking (zie in die zin arresten 
van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, 
EU:C:2004:258, punt 39; 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, 
EU:C:2006:422,  punten 27-29, en 7 mei 2015, Voss of Norway/BHIM, 
C-445/13 P, EU:C:2015:303, punten 90 en 91).

41 Dit beoordelingscriterium is eveneens van toepassing wanneer het 
teken bestaat in de voorstelling van de inrichting van de fysieke ruimte 
waarin de diensten worden verricht waarvoor de inschrijving als merk 

is aangevraagd (zie in die zin arrest van 10 juli 2014, Apple, C-421/13, 
EU:C:2014:2070, punt 20).

42 Een dergelijke situatie doet zich echter niet voor in een zaak waarin 
de betrokken tekens – zoals in casu – bestaan uit grafische elementen 
die zijn bestemd om te worden aangebracht op de goederen waarmee 
de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide diensten worden verricht.

43 In dit verband dient te worden opgemerkt dat de goederen die 
gebruikt worden voor het verrichten van de in het hoofdgeding aan de 
orde zijnde diensten, namelijk de vervoermiddelen, weliswaar met 
stippel lijnen in de inschrijvingsaanvragen zijn weergegeven teneinde 
zowel de plaatsen waar de aangevraagde merken zullen worden aan-
gebracht als de contouren ervan aan te geven, maar dat de als merk 
aangevraagde tekens niet samenvallen met de vorm of de verpakking 
van deze goederen en evenmin de fysieke ruimte voorstellen waarin de 
diensten worden verricht. Deze tekens bestaan immers uit kleuren-
combinaties die systematisch geschikt en ruimtelijk afgebakend zijn. 
De inschrijvingsaanvragen hebben dus betrekking op specifieke 
 grafische elementen die, anders dan de tekens waarop de in de 
 punten 40 en 41 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak 
betrekking heeft, niet een goed of een ruimte voor dienstverrichting 
weergeven door de eenvoudige reproductie van de lijnen en contouren 
daarvan.

[…]

Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aan-
passing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden 
 uitgelegd dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen 
van een als merk voor een dienst aangevraagd teken dat bestaat 
uit kleurpatronen en dat bestemd is om uitsluitend en systematisch 
op een bepaalde wijze te worden aangebracht op een groot deel 
van de goederen waarmee deze dienst wordt verricht, rekening 
dient te worden gehouden met de wijze waarop het aanbrengen 
van dit teken op deze goederen door het relevante publiek wordt 
 gepercipieerd, zonder dat hoeft te worden nagegaan of dit teken 
significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken 
 economische sector gangbaar is.

Noot

Onderscheidend vermogen van positiemerken: geen 
significante afwijking vereist

1. Volgens het Hof van Justitie kunnen tekens die samenvallen met de 
verschijningsvorm van de waar waarvoor inschrijving van dat teken als 
merk wordt gevraagd alleen inherent onderscheidend vermogen 
 hebben indien zij ‘significant afwijken van wat de norm is of gangbaar 
is in de betrokken sector’. Voor de toepasselijkheid van deze drempel is 
derhalve cruciaal (1) wat het begrip ‘verschijningsvorm’ omvat; 
(2)  wanneer zo een verschijningsvorm moet worden aangemerkt als de 
verschijningsvorm ‘van een waar’; en (3) wanneer een teken ‘samenvalt’ 
met de verschijningsvorm van de waar.
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2. De toepassing van het vereiste van de significante afwijking heeft op 
deze punten tot onzekerheid geleid. Het vereiste is terug te voeren op 
het door het Hof van Justitie neergelegde uitgangspunt dat de gemid-
delde consument niet gewend is om (bij gebreke van ‘grafische’ of ‘teks-
tuele’ elementen) een herkomstaanduiding te zien in de ‘vorm’ van de 
waar of de verpakking. Een teken dat een grote gelijkenis vertoont met 
de ‘meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar’ zal daarom in 
beginsel onderscheidend vermogen missen.1 Dat uitgangspunt geldt 
dus voor vormmerken, waarbij het begrip ‘vorm’ volgens de (latere) 
rechtspraak van het Hof beperkt moet worden uitgelegd als een geheel 
van lijnen of  contouren dat de betrokken waar ruimtelijk  afbakent.2 Toe-
passing van het vereiste van de significante afwijking zou dan beperkt 
zijn tot tekens die bestaan uit vormen in eigenlijke, driedimensionale 
(‘ruimtelijke’) zin. Daarmee is niet gezegd dat elk vormmerk aan het ver-
eiste moet voldoen – een willekeurige vorm valt niet per se samen met 
de vorm van de erdoor aangeduide waar – maar tekens die bestaan uit 
een tweedimensionaal element dat op het oppervlak van de waar wordt 
aangebracht,  zouden er in ieder geval buiten vallen. Zulke tekens vallen 
immers wellicht samen met het ‘uiterlijk’ van de waar, maar per definitie 
niet met de ‘vorm’ ervan.

3. Over de afgrenzing van het toepassingsbereik van het vereiste van de 
significante afwijking is echter onduidelijkheid ontstaan. Die onduide-
lijkheid vloeit in de eerste plaats voort uit de onduidelijke  begrippen die 
het Hof in dit verband hanteert. Het Hof grondt het vereiste van de 
 significante afwijking weliswaar in overwegingen over ‘vormen’, maar 
 hanteert vervolgens het – ogenschijnlijk bredere – begrip ‘verschijnings-
vorm’ (‘appearance’, ‘apparance’, ‘Erscheinungsbild’). Dat begrip zou – 
anders dan het door het Hof restrictief uitgelegde begrip ‘vorm’ – ook 
andere dan zuiver driedimensionale (ruimtelijke) aspecten van het uiter-
lijk van de waar kunnen  omvatten. Ieder ‘grafisch’ of ‘tekstueel’ element 
dat zich op het oppervlak van een product bevindt kan letterlijk worden 
gerekend tot de verschijningsvorm ervan. 

4. In de tweede plaats heeft het Hof het toepassings bereik van het vereiste 
van de significante afwijking nadrukkelijk uitgebreid. Zo bestrijkt het vol-
gens het Hof ook weergaves van een deel van de waar3 en twee-
dimensionale afbeeldingen van de waar.4 Het Hof heeft aldus onder meer 
goed gevonden dat het vereiste werd toegepast op tekens bestaande uit 
een afbeelding van een aanzicht van een verpakt snoepje (als merk voor 
snoepjes), het vooraanzicht van een gitaarkop (voor muziekinstrumenten) 
en een foto van het vooraanzicht van een slotje (voor tassen, lederwaren). 
Voor al deze tekens geldt echter dat zij, behalve kenmerken van het opper-
vlak van het  product, eveneens aspecten van de (3D) vorm ervan omvatten, 
en in zoverre dus ook onder het beperkte begrip ‘vorm’ vallen.

5. In de derde plaats heeft het Hof het vereiste van de significante afwij-
king ook van toepassing geacht op tekens bestaande uit patronen die 
zijn toegepast op het uiterlijk van een waar (zoals het hieronder 
getoonde voorbeeld).5 Daarbij gaat het dus om tekens die weliswaar 
bestemd zijn om het uiterlijk van een product (geheel) te bedekken, 

maar die per definitie geen enkel aspect van de driedimensionale vorm 
ervan omvatten. Volgens het Hof kunnen verder ook abstracte kleurmer-
ken en kleurcombinatiemerken in beginsel niet onderscheiden omdat zij 
samenvallen met het ‘uiterlijk’ van de waar.6 Ook zulke – van ruimtelijke 
vormen geheel geabstraheerde – oppervlakpatronen en kleuren kunnen 
volgens het Hof dus behoren tot de ‘verschijningsvorm’ van een product, 
wat steun biedt voor een ruime uitleg van dat begrip.

6. De onduidelijkheid over de afbakening van het begrip ‘verschijnings-
vorm’ wordt nog eens versterkt doordat het Hof de zoëven genoemde 
uitbreidingen steeds onderbouwt met de overweging dat dergelijke 
tekens niet onafhankelijk zijn van het ‘uiterlijk’ van de aangeduide waar. 
De gedachtegang is dan (kennelijk) dat consumenten niet alleen in de 
vorm van de waar, maar ook in ‘grafische’ of ‘tekstuele’ elementen die 
zijn aangebracht op het oppervlak van de waar in beginsel geen her-
komstaanduiding zien. Daarmee zou het vereiste van de significante 
afwijking ook kunnen gelden voor tekens die bestaan uit het beeld van 
een bepaald tweedimensionaal (in de woorden van het Hof: ‘grafisch’ of 
‘tekstueel’) element dat op een bepaalde plaats of wijze op het opper-
vlak van een product is aangebracht.7

7. Het Gerecht heeft vervolgens het vereiste van de significante afwij-
king daadwerkelijk toegepast op tekens waarmee niet de vorm van een 
product als zodanig onder bescherming wordt gesteld, maar slechts het 
beeld van een (tweedimensionaal)  element dat op een specifieke wijze 
en plaats is  aangebracht op het oppervlak van een product.8
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8. Het Gerecht overwoog in deze gevallen – kort gezegd – dat vorm-
geving die bestemd is om te worden aangebracht op een deel van het 
oppervlak van een (tot de aangeduide waar behorend) product 
‘ onafscheidbaar’ is van het uiterlijk van het product of niet ‘onafhanke-
lijk’ van het product kan bestaan.9 In al deze gevallen werd geoordeeld 
dat het teken samenviel met de verschijningsvorm van de waar, en werd 
het vereiste van de significante afwijking aldus toegepast.10 Vervolgens 
is als vuistregel min of meer aangenomen dat ‘positiemerken’ – tekens 
waarbij een (veelal tweedimensionaal) element op een specifieke plaats 
en wijze met het oppervlak van een waar wordt verbonden – niet 
 onafhankelijk zijn van het uiterlijk van de waar en daarom samenvallen 
met de verschijningsvorm ervan.11

9. Dat een teken dat bestaat uit het beeld van een (tweedimensionaal) 
element dat is aangebracht op het uiterlijk van een product – hoewel (in 
de woorden van het Gerecht) niet ‘onafscheidbaar’ of ‘onafhankelijk’ 
van het uiterlijk van het product – evenwel niet zonder meer samenvalt 
met de verschijningsvorm van de waar, volgt reeds uit de arresten 
Louis Vuitton en Birkenstock. In de eerstgenoemde zaak oordeelde het 
Hof dat een teken bestaande uit het beeld van de vorm van een slotje als 
merk voor onder meer tassen niet onafhankelijk van de verschijnings-
vorm (‘appearance’) van een product is indien ‘the relevant public 
 perceives it, immediately and without particular thought, as a 
 representation of a particularly interesting or attractive detail of the 
 product in question rather than as an indication of its commercial 
 origin’.12 Niet alles wat op het oppervlak van een product zit valt dus 
noodzakelijkerwijs samen met de verschijningsvorm van de waar. In de 
tweede zaak overwoog het Hof dat zulk samenvallen veronderstelt dat 
er een ‘gelijkenis’ bestaat tussen het teken en de erdoor aangeduide 
waar of een deel daarvan.13 Ook daaruit blijkt dat de enkele onlosmake-
lijke verbondenheid tussen een visueel element en het uiterlijk van de 
waar niet steeds voldoende is om van samenval te kunnen spreken.

10. De zaken Louis Vuitton en Birkenstock hebben echter betrekking op 
de vraag wanneer sprake is van ‘samenvallen’ en wanneer een bepaalde 
verschijningsvorm niet alleen die van een product is, maar ook als de 
verschijningsvorm ‘van de waar’ moet worden aangemerkt. Zij geven 
geen antwoord op de vraag wat het begrip ‘verschijningsvorm’ zelf 
 betekent.

11. Het antwoord op die vraag laat zich wel uit het hier besproken arrest 
afleiden.

12. De zaak Östgötatrafiken is in twee opzichten bijzonder. In de eerste 
plaats gaat het om een merk voor diensten (vervoer), dat bestaat uit een 
visueel element dat wordt aangebracht op fysieke voorwerpen die 
 worden gebruikt voor het verrichten van die diensten (bussen en 
 treinen). In de tweede plaats gaat het om een tweedimensionaal visueel 
element – bestaande uit abstract vormgegeven gekleurde vlakken – dat 
op een specifieke plaats en wijze wordt aangebracht op het oppervlak 
van de voorwerpen die worden gebruikt voor het verrichten van de 
 diensten. Die fysieke voorwerpen waren in dit geval met stippellijnen 
weergegeven. Het uit kleurvlakken bestaande teken was duidelijk wel 
bestemd om een groot deel van het oppervlak – en dus het uiterlijk – 
van de gestippelde treinen en bussen te bedekken.

13. Het Hof oordeelt eerst dat het aanbrengen van kleurpatronen op 
voorwerpen die worden gebruikt voor het verrichten van een dienst 
door het publiek kan worden opgevat als een aanduiding van de her-
komst van die dienst. Als dat het geval is, dan kan een als merk voor 

diensten aangevraagd teken ook samenvallen met de ‘verschijnings-
vorm’ van een voorwerp dat wordt gebruikt voor het verrichten van die 
dienst. Zo kan dus het vereiste van de significante afwijking dus ook bij 
dienstmerken in beeld komen.

14. Vervolgens oordeelt het Hof echter dat in dit geval het als merk aan-
gevraagde teken níet samenvalt met de verschijningsvorm van de 
 bussen en treinen die in de merkaanvraag met stippellijnen zijn weer-
gegeven. Het Hof komt tot dat antwoord door deze zaak te contrasteren 
met een eerder arrest uit 2014 over de inschrijving als merk van een 
afbeelding van een inrichting van een Apple winkelruimte.14 In die 
oudere zaak bestond het teken uit de volgende tekening, aangevraagd 
voor detailhandeldiensten met betrekking tot computers:

15. De Apple zaak had dus betrekking op een weergave van de inrich-
ting van een winkel die – hoewel zij niet was voorzien van maten of 
 verhoudingen –  duidelijk de driedimensionale vorm van de winkel-
inrichting omvatte.

16. Volgens het Hof in Östgötatrafiken is het vereiste van de significante 
afwijking ook van toepassing op tekens bestaande uit een weergave van 
de fysieke ruimte waarin de diensten worden verricht waarvoor de 
inschrijving als merk is aangevraagd (par. 41). Dat veronderstelt dat de 
voorstelling van zo een fysieke ruimte samenvalt met de verschijnings-
vorm van de dienst.

17. Het Hof contrasteert dat oordeel vervolgens (par. 43) met de aard 
van de tekens in de onderhavige zaak. Volgens het Hof is de rechtspraak 
in Apple (voor ruimtes voor dienstverrichting) en in o.a. Henkel en Storck 
(voor waren en verpakkingen) beperkt tot tekens die de waar of ruimte 
voor dienstverrichting weergeven door de eenvoudige reproductie van 
de lijnen en contouren daarvan. Waar het Hof in oudere rechtspraak 
spreekt van tekens die samenvallen met de verschijningsvorm van de 
waar, moet onder het begrip ‘verschijningsvorm’ dus klaarblijkelijk de 
lijnen en contouren van waren, verpakkingen en verkoopruimtes wor-
den verstaan. Met de verwijzing naar ‘lijnen en contouren’ grijpt het Hof 
impliciet terug op zijn beperkte definitie van het begrip ‘vorm’ in 
 Louboutin: de lijnen en contouren die de waar ruimtelijk – dus drie-
dimensionaal – afbakenen. De in de context van de toepassing van 
het vereiste van de significante afwijking gehanteerde begrippen 
‘verschijnings vorm’ en ‘uiterlijk’ betekenen dan niets anders dan 
‘vorm’ in driedimensionale zin. Uiterlijke, tweedimensionale kenmerken 
van het oppervlak of uiterlijk van waren, verpakkingen en verkoop-
ruimtes vallen er niet onder, hoezeer zij ook onlosmakelijk verbonden 
met, en niet onafhankelijk van, dat uiterlijk zijn.

18. De tekens in Östgötatrafiken omvatten geen weergave van de drie-
dimensionale vorm van de treinen en bussen die worden gebruikt voor 
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het verzorgen van de met het merk aangeduide vervoersdiensten. De 
3D vorm van die bussen en treinen wordt in de tekeningen enkel door 
middel van stippellijnen weergegeven. Daardoor is voldoende duidelijk, 
aldus het Hof, dat de vorm van de bussen en treinen zelf niet door de 
merkinschrijving onder bescherming zou worden gesteld: met de 
stippel lijnen wordt aangegeven dat de kleurvlakken van het teken op 
een bepaalde plaats op een trein of bus worden aangebracht, dat zij een 
verhoudingsgewijs groot deel van het oppervlak ervan bedekken, en dat 
zij ten dele de contouren ervan volgen. Maar die contouren zelf – zo kan 
men dan uit de overwegingen van het Hof afleiden – vormen geen deel 
van het teken: het teken bestaat uit het beeld van de kleurvlakken zoals 
aangebracht op een willekeurige bus of trein, ongeacht de contouren 
daarvan. Het teken is aldus van de ruimtelijke afbakening van de trein of 
bus geabstraheerd, en omvat zo dus niet de ‘vorm’ – en daarmee ook 
niet de ‘verschijningsvorm’ – ervan.

19. Als het begrip ‘verschijningsvorm’ moet worden uitgelegd als ‘vorm’ 
in eigenlijke, driedimensionale zin, dan is het toepassingsbereik van het 
vereiste van de significante afwijking aanzienlijk ingeperkt. Tekens die 
bestaan uit het beeld van een tweedimensionaal element dat op een 
bepaalde plaats en wijze is aangebracht op het oppervlak van een pro-
duct – waaronder ‘positiemerken’ – maar die niet de 3D vorm van dat 
product omvatten, vallen er niet onder. Dat is reeds zo omdat het uiter-
lijk van het oppervlak nu eenmaal niet tot de ‘verschijningsvorm’ van 
het product behoort. Aan de vraag of het teken ‘samenvalt’ met de waar 
komt men dan niet meer toe (en het arrest werpt dus ook geen licht op 
de wijze waarop die vraag beantwoord zou moeten worden).

20. De impliciete uitleg die het Hof aan het begrip ‘verschijningsvorm’ 
geeft, brengt mee dat de in dit arrest voorgeschreven beoordeling van 
positiemerken algemeen geldt. Zij is dus niet beperkt tot het bijzondere 
geval van een voor diensten als merk aangevraagd teken dat wordt aan-
gebracht op het oppervlak van een voorwerp waarmee de betrokken 
diensten worden verricht. Dat het hier om een merkinschrijving voor 
diensten ging, speelt in de door het Hof gegeven beantwoording van de 
vraag of het vereiste van de significante afwijking van toepassing is geen 
kenbare rol. Ook voor warenmerken zou dan dus moeten gelden dat het 
vereiste van de significante afwijking alleen in beeld komt als het teken 
de driedimensionale vorm van de waar omvat.15 Dat vindt ook steun in 
de formuleringen in par. 43. Het Hof refereert daar aan tekens die zowel 
een ‘goed’ als een ‘ruimte voor dienstverrichting’ ruimtelijk weergeven 
(waarop de in par. 40 en 41 besproken rechtspraak inzake vormen, ver-
pakkingen en winkelinterieurs van toeapassing is), en differentieert 
zulke tekens van de tekens die in Östgötatrafiken aan de orde waren

21. Hierbij passen een aantal kanttekeningen.

22. Een: Mij lijkt het terecht dat tekens die bestaan uit een tweedimen-
sionaal grafisch element dat op een specifieke plaats en wijze is aange-
bracht op het oppervlak van een product niet categorisch aan een 
strenge beoordeling van onderscheidend vermogen worden onder-
worpen. Een grafisch element dat op zichzelf kan onderscheiden verliest 
dat onderscheidende vermogen niet zodra het – zoals bij veel beeld-
merken in de praktijk het geval is – wordt aangebracht op het oppervlak 
van een product, en dus in die zin deel gaat uitmaken van het uiterlijk 
van dat product. Een teken dat bestaat uit zo’n grafisch element dat op 
een specifieke wijze en plaats op een product is aangebracht, voegt 
daaraan nog meer onderscheidende elementen toe. Dat is op zich geen 
reden om het onderscheidend vermogen dan kritischer te gaan beoor-
delen. Een teken op het oppervlak van een product kan natuurlijk door 

het publiek louter als decoratie worden opgevat – zodat het daarom 
onderscheidend vermogen mist – maar dat mag geen categorisch 
 uitgangspunt zijn bij de beoordeling van tekens met een positioneel 
aspect. Het Hof lijkt dat in Östgötatrafiken te onderschrijven.

23. Daarmee wordt de afbakening van het toepassingsbereik van het 
vereiste van de significante afwijking echter wel arbitrair. Als een teken 
bestaande uit een tweedimensionaal grafisch element aangebracht op 
het oppervlak van de waar volgens de normale regels onderscheidend 
kan zijn, waarom zou dan iets anders gelden indien dat 2D element 
wordt gecombineerd met lijnen en contouren die de waar ruimtelijk 
afbakenen? Met andere woorden: waarom zou het door het Hof 
 geponeerde uitgangspunt dat consumenten niet gewend zijn de her-
komst van de waar af te leiden uit de verschijningsvorm van de waar 
zelf wél gelden voor de driedimensionale vorm van de waar, maar níet 
voor andere uiterlijke kenmerken ervan? En waarom moet op dat laatste 
weer een uitzondering worden gemaakt voor zover het gaat om opper-
vlakpatronen en abstracte kleuren en kleurencombinaties? Die inconsis-
tentie had wellicht vermeden kunnen worden indien het Hof de ver-
wijzingsvraag had beantwoord door een regel te geven om te 
beoordelen of een teken ‘afhankelijk’ of ‘onafhankelijk’ van het uiterlijk 
van de waar zelf is, in plaats van de oplossing te zoeken in de uitleg van 
het begrip ‘verschijningsvorm’. Maar het Hof heeft niet voor die route 
gekozen: de ‘afhankelijkheid’ tussen het teken en het uiterlijk van de 
waar doet er in de zienswijze van het Hof niet toe.

24. Twee: Op dit punt moet wellicht een nuance worden gemaakt. Het 
Hof baseert zijn antwoord weliswaar m.i. op de uitleg van het begrip 
‘verschijningsvorm’ (‘lijnen en contouren’), maar benadrukt in de 
 redenering eveneens dat de door Östgötatrafiken gedeponeerde tekens 
bestaan uit ‘kleurencombinaties die systematisch gerangschikt en 
 ruimtelijk afgebakend zijn’ (par. 43). Ook uit de feitenweergave blijkt dat 
het Hof kennelijk van belang acht dat Östgötatrafiken de tweedimensio-
nale grafische elementen die op het oppervlak van de bussen en treinen 
zijn aangebracht tevens als zelfstandige beeldmerken had geregistreerd 
(dus zonder positioneel aspect, zie par. 10). Denkbaar is dat het Hof 
zijn antwoord niet alleen grondt op de omstandigheid dat (zoals in dit 
geval) de lijnen en contouren van de producten met stippellijnen zijn 
‘ gedisclaimd’, maar daarbij tevens belang hecht aan de aard van het 
visuele element dat op het oppervlak van een voorwerp wordt aan-
gebracht. Het Hof gebruikt de vaststelling dat het gedeponeerde teken 
een ‘specifiek grafisch element’ is mede om vast te stellen dat het teken 
niet de ‘lijnen en contouren’ van een goed of ruimte reproduceert 
( laatste volzin par. 43). Dat in het geval van Östgötatrafiken sprake was 
van zo een ‘specifiek grafisch element’ baseert het Hof op de omstandig-
heid dat het een ‘kleurpatroon’ betrof dat ‘systematisch gerangschikt’ 
en ‘ruimtelijk afgebakend’ was. Vermoedelijk legt de aard van het op het 
oppervlak van een product gepositioneerde tweedimensionale element 
dus ook (enig) gewicht in de schaal bij de beoordeling of dat element 
met de ‘verschijningsvorm’ van het product samenvalt. Op die wijze zou 
de vraag of het visuele element ‘afhankelijk’ of ‘onafhankelijk’ is van het 
uiterlijk van de waar alsnog een – vooralsnog niet opgehelderde – rol 
kunnen spelen. Duidelijk is al wel dat oppervlakpatronen en abstracte 
kleuren die niet ruimtelijk zijn afgebakend en het gehele oppervlak van 
een product bedekken onder het begrip ‘verschijningsvorm’ kunnen 
 vallen. Mogelijk geldt dat ook voor andere soorten tweedimensionale 
elementen, maar daarover verschaft dit arrest – bij gebreke aan duiding 
van de begrippen ‘specifiek grafisch element’, ‘ruimtelijke afbakening’ 
en ‘systematische rangschikking’ – geen duidelijkheid.16
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25. Drie: De door het Hof gevolgde redenering gaat uit van een tegen-
stelling met het Apple arrest uit 2014. Uit dat arrest bleek echter niet 
zonder meer dat een teken bestaande uit de weergave van een winkel-
interieur noodzakelijkerwijs samenviel met de verschijningsvorm van 
een detailhandeldienst en daarom door het vereiste van de significante 
afwijking werd bestreken. Het Hof overwoog toen dat het uiterlijk van 
een winkelinterieur als herkomstaanduiding kan fungeren, wat – in de 
woorden van het Hof – het geval kan zijn als die inrichting significant 
afwijkt van wat in de betrokken sector de regel of gewoonte is. Daar 
staat dus niet met zoveel woorden dat een winkelinrichting uitsluitend 
onderscheidend vermogen kan hebben als zij voldoet aan het vereiste 
van de significante afwijking.17 Maar dat is wel wat het Hof er nu in leest.

26. Vier: We zullen ermee moeten leven dat het begrip ‘verschijnings-
vorm’ in de context van het vereiste van de significante afwijking geen 

eenduidige, vaste betekenis heeft. Zelfs als het begrip in beginsel 
beperkt is tot driedimensionale (ruimtelijke) vormen vallen in ieder 
geval ook oppervlakpatronen en -kleuren, als samenvallend met de 
 verschijningsvorm van de waar, onder het vereiste van de significante 
afwijking. Mogelijk volgen er nog andere uitzonderingen voor tekens die 
weliswaar niet aspecten van een driedimensionale vorm omvatten maar 
evenmin bestaan uit kleurpatronen die bestemd zijn om uitsluitend en 
systematisch op een bepaalde wijze op een product te worden aan-
gebracht. Het arrest geeft weinig richting. Het is te betreuren dat het 
Hof deze belangrijke zaak zonder een conclusie A-G heeft afgedaan, 
zodat daarin evenmin enige houvast kan worden gevonden.

Allard Ringnalda*

* Mr. A. Ringnalda is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad.
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