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Pers en Voorlichting Apple Inc. / Deutsches Patent- und Markenamt

De voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte als ,,Apple” flagship store
kan onder bepaalde voorwaarden worden ingeschreven als merk

Een voorstelling moet geschikt zijn om de waren en diensten van een onderneming te
onderscheiden van die van andere ondernemingen

Apple heeft bij het United States Patent and Trademark Office (octrooi- en merkenbureau van de
Verenigde Staten van Amerika) in 2010 een driedimensionaal merk bestaande in de voorstelling in
een veelkleurige tekening van haar ,flagship stores” doen inschrijven. Dit merk was ingeschreven
voor ,diensten van detailhandelszaken in computers, computersoftware, computerperiferie,
mobiele telefoons, consumentenelektronica en verwant toebehoren alsook demonstratie van
daarbij behorende waren”.

Deze voorstelling had de volgende vorm:
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Apple heeft vervolgens de internationale inschrijving van dit merk aangevraagd. Het Deutsche
Patent- und Markenamt (octrooi- en merkenbureau van Duitsland) heeft in 2013 de uitbreiding tot
het Duitse grondgebied geweigerd op grond dat de voorstelling van ruimten voor de verkoop van
de waren van een onderneming niets anders dan een wezenlijk aspect van de handel van deze
onderneming voorstelde en de consument een dergelijke inrichting niet kan opvatten als een
aanduiding van de herkomst van de waren.

Apple heeft tegen dat besluit beroep ingesteld bij het Bundespatentgericht (Duitse federale
octrooirechter), dat het Hof van Justitie met name vraagt of de voorstelling van de inrichting van
een verkoopruimte door een gewone tekening zonder aanduiding van afmetingen of verhoudingen
kan worden ingeschreven als merk voor diensten die de consument tot aankoop van de waren van
de merkaanvrager moeten overhalen en of, zo ja, een dergelijke ,presentatie die een dienst
belichaamt” kan worden gelijkgesteld met een ,verpakking”.

Het Hof herinnert er in zijn vandaag gewezen arrest allereerst aan dat het voorwerp van de
inschrijvingsaanvraag krachtens de merkenrichtlijn® moet voldoen aan drie voorwaarden om een
merk te kunnen zijn, namelijk (1) een teken vormen, (2) vatbaar zijn voor grafische voorstelling en
(3) geschikt zijn om de ,waren” of ,diensten” van een onderneming te onderscheiden van die van
andere ondernemingen.

! Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25, en rectificatie PB 2009, L 11, blz. 86).
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Volgens het Hof kan een voorstelling die als in het hoofdgeding de inrichting van een
verkoopruimte door middel van een ononderbroken geheel van lijnen, contouren en vormen
afbeeldt, een merk vormen mits zij waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden
van die van andere ondernemingen. Voorts kan volgens het Hof niet worden uitgesloten dat de
door een dergelijk teken afgebeelde inrichting van een verkoopruimte de betrokken waren of
diensten kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Dat kan het geval zijn
wanneer de afgebeelde inrichting significant verschilt van wat de regel of de gewoonte in de
betrokken economische sector is.

Het Hof wijst er evenwel op dat de algemene geschiktheid van een teken als merk niet betekent
dat dit teken noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen in de zin van de richtlijn heeft. Dit
vermogen moet in de praktijk worden beoordeeld enerzijds met betrekking tot de geclaimde
waren of diensten en anderzijds op basis van de perceptie van het relevante publiek (namelijk
de normaal geinformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument). De
bevoegde instantie moet ook door een onderzoek per geval nagaan of het teken al dan niet
beschrijvend is voor de kenmerken van de betrokken waren of diensten dan wel valt onder een
van de andere in de richtlijn vermelde weigeringsgronden.

Volgens het Hof dienen voor een tekening die de inrichting van een verkoopruimte afbeeldt, geen
andere beoordelingscriteria te worden toegepast dan voor andere soorten tekens.

Wat ten slotte de vraag betreft of verrichtingen om de consument tot aankoop van de waren van de
merkaanvrager te overhalen, ,diensten” kunnen vormen waarvoor een teken als in het hoofdgeding
als merk kan worden ingeschreven, is het Hof van oordeel dat een teken die de inrichting van
de flagship-stores van een fabrikant van waren afbeeldt, waarvan geen van de in de richtlijn
genoemde weigeringsgronden de inschrijving belet, geldig kan worden ingeschreven niet
alleen voor deze waren, maar ook voor diensten wanneer deze diensten niet integrerend deel
uitmaken van de verkoop van deze waren. Verrichtingen die als de door Apple in haar aanvraag
vermelde verrichtingen bijvoorbeeld bestaan in demonstraties in deze winkels door middel van
seminaries, kunnen op zichzelf verrichtingen tegen betaling vormen die onder het begrip ,dienst”
vallen.

Het Hof komt tot de conclusie dat de voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte door een
gewone tekening zonder opgave van afmetingen of verhoudingen kan worden ingeschreven als
merk voor diensten die, hoewel zij waren betreffen, niet integrerend deel uitmaken van de verkoop
ervan, mits deze voorstelling geschikt is om de diensten van de aanvrager van de inschrijving te
onderscheiden van die van andere ondernemingen en mits geen enkele weigeringsgrond zich
ertegen verzet.

NOTA BENE: De prejudiciéle verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in
het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht
van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding
niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof.
Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te
nemen van een soortgelijk probleem.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.
Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught @ (+352) 4303 2170
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