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42. Hoe dan ook kan niet ervan worden uitgegaan dat 
een teken dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve pa-
tronen samenvalt met de vorm van de waar wanneer dat 
teken is aangebracht op waren, zoals stoffen of papier, die 
een andere vorm dan die decoratieve patronen hebben.
43. Derhalve kan niet worden geoordeeld dat een te-
ken als in het hoofdgeding uitsluitend bestaat uit de vorm 
in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening 
nr. 207/2009.
44. Bijgevolg is de in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van 
verordening nr. 207/2009 bepaalde uitsluiting niet van toe-
passing op een dergelijk teken.
45. In dat verband dient te worden onderstreept dat 
de omstandigheid dat het in het hoofdgeding aan de orde 
zijnde teken tevens onder de bescherming van het auteurs-
recht valt, irrelevant is voor de vraag of het al dan niet uit-
sluitend bestaat uit een „vorm” in de zin van artikel 7, lid 1, 
onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.
46. Hieruit volgt dat op de tweede vraag dient te wor-
den geantwoord dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), van veror-
dening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een 
teken als in het hoofdgeding, dat bestaat uit tweedimensio-
nale decoratieve patronen en dat op waren zoals stoffen of 
papier is aangebracht, niet „uitsluitend bestaat uit de vorm” 
in de zin van die bepaling.
47. Gelet op het antwoord op de tweede vraag behoeft 
de derde vraag niet te worden beantwoord.

  Kosten

48. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is 
de procedure als een aldaar gerezen incident te beschou-
wen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over 
de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens in-
diening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten 
komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:
1) Artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening (EG) 

nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake 
het [Uniemerk], zoals gewijzigd bij verordening (EU) 
2015/2424 van het Parlement en de Raad van 16 de-
cember 2015, moet aldus worden uitgelegd dat het 
niet van toepassing is op merken die vóór de inwer-
kingtreding van verordening nr. 207/2009, zoals ge-
wijzigd bij verordening 2015/2424, zijn ingeschreven.

2) Artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening 
nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat een 
teken als in het hoofdgeding, dat bestaat uit twee-
dimensionale decoratieve patronen en dat op waren 
zoals stoffen of papier is aangebracht, niet „uitslui-
tend bestaat uit de vorm” in de zin van die bepaling.
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Het navolgende

  DECISION

The application for a declaration of invalidity is rejected in 
its entirety.

The applicant bears the costs, fixed at EUR 450.

  REASONS

The applicant filed an application for a declaration of invali-
dity against European Union trade mark No 8 845 539 (other 
mark) (the EUTM). 

1 Paul Geerts is redacteur van dit tijdschrift en Jorn Torenbosch is master-
student IT&Recht aan de RUG die zijn masterscriptie schrijft over de we-
zenlijke waarde uitsluitingsgrond.
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The request is directed against all the goods covered by the 
EUTM, namely:

Class 25: High-heeled shoes (except orthopaedic footwear).

With the following description:

The trade mark consists of the colour red (Pantone 
18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown (the out-
line of the shoe is therefore not part of the trade mark but 
serves to show the positioning of the trade mark).

The applicant invoked Article 59(1)(a) EUTMR in conjunc-
tion with Article 7(1)(e)(iii) EUTMR.

  SUMMARY OF THE PARTIES’ ARGUMENTS

The applicant argues, in its two submissions, that the EUT-
MR entered into force on the twentieth day after its publi-
cation (06/07/2017) and is applicable from 01/10/2017. The 
EUTMR is binding in its entirety and is directly applicable 
in all Member States. There is no transitory law, as the 
EUTMR does not contain any provisions for transitory law. 
However, the European Union Trade Mark Delegated Regu-
lation No 2018/625 of 05/03/2018 (EUTMDR) and European 
Union Trade Mark lmplementing Regulation No 2018/626 
of 05/03/2018 (EUTMIR) do have such transitory law provi-
sions, but are not applicable to absolute grounds for refusal. 
EUIPO guidelines do not give the correct interpretation of 
the law. If new regulations do not immediately apply to all 
registered trade marks, it would in fact lead to several dif-
ferent trade mark regimes and would be in violation of the 
principles of legal certainty.

It also considers that:

• the contested registration consists exclusively of a 
shape (or another characteristic): it does not show any-
thing else;

• the contested registration gives substantial value to the 
goods (based on factual evidence in the Dutch proceedings);

• the new EUTMR should be applied when assessing the 
validity of the contested registration in these invalidity 
proceedings because of the lack of transitory law, the 
principles of legal certainty and based on settled CJEU 
case-law;

• these invalidity proceedings should be stayed, at least 
until the CJEU has rendered a decision in C-21/18 (Tex-
tilis case), in case EUIPO will not immediately apply the 
new EUTMR in these proceedings;

• even when the former regulation is applied, the contes-
ted registration falls under the scope of the definition 
‘shape’.

The applicant required that the document filed with the ap-
plication and not listed separately should be kept confiden-
tial. The documents will therefore be described in general 

terms. In support of its observations, the applicant filed the 
following evidence:

• Exhibit 1: extract concerning contested EUTM No 8 845 
539.

• Exhibit 2: extract from EUIPO Guidelines for Examina-
tion dated 01/02/2017 concerning, in particular, the 
shape that gives substantial value to the goods.

• Exhibit 3: 01/04/2015, C/09/450182/HA ZA, 13-999, Van 
Haren / Louboutin, in Dutch, with an English trans-
lation (interlocutory judgment).

• Exhibit 4: 09/03/2016, C/09/450182/HA ZA, 13-999, Van 
Haren / Louboutin, in Dutch, with an English trans-
lation (decision).

• Exhibit 5: extract of the EUTM proprietor deposition, 
dated 13/06/2011, of proceedings in the United States 
of America, (US), Yves Saint Laurent American Holding, 
Inc / Louboutin.

• Exhibit 6: brief dated 27/12/2011, of proceedings in the 
US, Yves Saint Laurent American Holding, Inc/Loubou-
tin.

• Exhibit 7: article from the New Yorker dated 28/03/2011.
• Exhibit 8: market survey of June 2013, performed by 

Dynamic Concepts Consultancy, with an English trans-
lation, showing that when shown a picture of red-soled 
shoes, women answered in their majority that they 
would buy them based on their appearance and a little 
less than a quarter, based on the brand.

• Exhibits 9 and 10: first opinion of Advocate General 
Szpunar dated 22/06/2017 in C-163/16, Louboutin y 
Christian Louboutin, ECLI:EU:C:2017:495.

• Exhibit 11: 20/01/2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244, 
(Bach Flower Remedies), extracts of a decision of the 
Dutch Supreme Court with an English translation.

The EUTM proprietor argues, in its two submissions, that 
the application for a declaration of invalidity should be re-
jected for the following reasons:

• the contested trade mark does not consist exclusively 
of the shape of the goods;

• the new provisions of Article 7(1)(e) EUTMR can only 
apply to the types of trade marks that have become re-
gistrable since 23/03/2016;

• the new provisions of Article 7(1)(e) EUTMR can, in any 
event, only apply to trade marks whose registration 
were applied for no earlier than 23/03/2016;

• in subsidiary order, it is, in any event, not proven that 
the contested trade mark gives substantial value to the 
goods. The only evidence provided in this respect is a 
market survey held in the Benelux in June 2013, which 
shows that about 50% of the 747 respondents, who were 
shown only a picture and were asked the question ‘If 
you were considering buying the shoes in this picture, 
what would be your main consideration when deciding 
on the purchase of these shoes?’, responded mostly by 
referring to their appearance. Thus, this market sur-
vey says a lot about the overwhelming reputation ac-
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quired by the trade mark at that time in the Benelux, 
but nothing about the intrinsic aesthetic value of the 
red sole and its capacity to give a substantial value to 
all high-heeled shoes.

In support of its observations, the EUTM proprietor filed the 
following evidence:

1) observations filed by the European Commission in 
C-21/18, Textilis Ltd, Ozgur Keskin v Svenskt AB.

2) judgment of the Benelux Court of 14/04/1989 in case A 
87/A (Burberry).

3) observations filed by the Hungarian government in 
C-163/16, Louboutin and Christian Louboutin.

4) observations filed by the Portuguese government in 
C-163/16, Louboutin and Christian Louboutin.

5) extract of the Wikipedia page on Christian Louboutin
6) article about Louboutin published in the US magazine 

W in March 1992
7) article about Louboutin published in the magazine 

Journal du Textile in May 1992.
8) extracts from the book Christian Louboutin, edited by 

Éric Reinhardt and published by Rizzoli International 
Publications in 2011;

9) screenshots of Christian Louboutin s Instagram ac-
count;

10) screenshots of the result of a search carried out on Pin-
terest in respect of Louboutin escarpins;

11) screenshots of the result of a search carried out on 
Google Images in respect of Louboutin;

12) information on the awards received by Christian Lou-
boutin;

13) information on the exhibitions showcasing Christian 
Louboutin s creations;

14) extracts of several books praising Christian Louboutin s 
creativity;

15) invoices proving the prices of several shoes sold by 
Christian Louboutin in 2016, not showing the contested 
trade mark;

16) screenshots proving the prices of several shoes offered 
for sale by Christian Louboutin in 2019.

  ABSOLUTE GROUNDS FOR INVALIDITY 
ARTICLE 59(1)(a) EUTMR IN CONJUNCTION WITH 
ARTICLE 7 EUTMR

According to Article 59(1)(a) and (3) EUTMR, a European 
Union trade mark will be declared invalid on application 
to the Office, where it has been registered contrary to the 
provisions of Article 7 EUTMR. Where the grounds for inva-
lidity apply for only some of the goods or services for which 
the European Union trade mark is registered, the latter will 
be declared invalid only for those goods or services.

Furthermore, it follows from Article 7(2) EUTMR that Article 
7(1) EUTMR applies notwithstanding that the grounds of 
non-registrability obtain in only part of the Union.

As regards assessment of the absolute grounds of refusal pur-
suant to Article 7 EUTMR, which were the subject of the ex 
officio examination prior to registration of the EUTM, the 
Cancellation Division, in principle, will not carry out its own 
research but will confine itself to analysing the facts and argu-
ments submitted by the parties to the invalidity proceedings.

However, restricting the Cancellation Division to an exami-
nation of the facts expressly submitted does not preclude 
it from also taking into consideration facts that are well 
known, that is, that are likely to be known by anyone or can 
be learned from generally accessible sources.

Although these facts and arguments must date from the pe-
riod when the European Union trade mark application was 
filed, facts relating to a subsequent period might also allow 
conclusions to be drawn regarding the situation at the time 
of filing (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 
41 and 43).

  Shape which gives substantial value to the goods - 
Article 7(1)(e)(iii) EUTMR

  Preliminary remarks

As explained by the parties, Article 7(1)(e)(iii) EUTMR today 
reads as follows:

‘1. The following shall not be registered: (…) (e) signs 
which consist exclusively of (…) the shape, or ano-
ther characteristic, which gives substantial value to 
the goods.’

Since the contested trade mark was filed on 29/01/2010, 
the regulation in force at that time was Regulation No 
207/2009, even if the contested trade mark was registered 
on 10/05/2016, namely after the date of entry into force of 
Regulation No 2015/2424.

The recent 14/03/2019, C-21/18, Textilis Ltd, Ozgur Keskin 
v Svenskt AB, mentioned by the applicant established that:

Article 7(1)(e)(iii) of Council Regulation (EC) No 207/2009 
of 26 February 2009 on the [European Union] trade mark, 
as amended by Regulation (EU) 2015/2424 of the European 
Parliament and of the Council of 16 December 2015, must be 
interpreted as meaning that it is not applicable to marks 
registered before the entry into force of Regulation No 
207/2009, as amended by Regulation 2015/2424.

Nevertheless, despite this wording, the Cancellation divisi-
on believes that the new regulation is also not applicable to 
marks applied for before the entry into force of the new 
regulation, even if registered after that date because, as 
mentioned by the EUTM proprietor, the date of filing the 
application for registration of the EUTM is the material date 
for the examination of the ground for invalidity invoked 
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(06/03/2014, C-337/12 P, § 59; C-5/10 P, § 84; C-332/09 P, § 41; 
C-78/09 P, § 18; and C-192/03 P,§ 40).

Therefore the invalidity should be assessed based on the re-
gulation in force on the day of the filing of the application for 
registration, and the applicant must prove that on 29/01/2010, 
the contested trade mark was, due to its intrinsic aesthetic 
characteristics, giving a substantial value to high-heeled 
shoes in order that a declaration of invalidity is found.

It is not contested by the parties that the mark consists of 
the colour red applied to the sole of a shoe and that the out-
line of the shoe is therefore not part of the trade mark but 
serves to show the positioning of the trade mark.

In other words, it is considered that the contested mark is ex-
clusively composed of a colour which is not a shape. In the 
context of trade mark law, the concept of shape is usually 
understood as a set of lines or contours that outline the pro-
duct concerned (12/06/2018, C-163/16, Louboutin and Chris-
tian Louboutin, EU:C:2018:423, § 21). In this later case, it was 
previously considered that Benelux trade mark No 0 874 489

consisting of a colour applied to the sole of a high-heeled 
shoe, (identical to the contested trade mark) does not con-
sist exclusively of a shape, within the meaning of that pro-
vision. The same conclusion will apply to the present case, 
since the contested trade mark was filed before the entry 
into force of the new regulation.

In subsidiary order, the Cancellation Division will neverthe-
less briefly examine whether the second provision of the Re-
gulation is applicable. Under Article 7(1)(e)(iii) EUTMR, signs 
that consist exclusively of a shape that gives substantial va-
lue to the goods cannot be registered, or if registered they 
are liable to be declared invalid.

The concept of value should be interpreted not only in 
commercial (economic) terms, but also in terms of attrac-
tiveness, that is to say, in the present case, the likelihood 
that the goods will be purchased primarily because of 
their particular red sole,. The concept of value should not 
be interpreted as meaning reputation, since application 
of this absolute grounds for refusal is justified exclusively 
by the effect of the shape or another characteristic on the 
value added to the goods and not by other factors, such as 

the reputation of the word mark that is also used to identify 
the goods in question (16/01/2013, R 2520/2011-5, SHAPE OF 
GUITAR BODY (3D MARK), § 19).

In assessing the value of the goods, account may be taken of 
criteria such as the nature of the category of goods concer-
ned, the artistic value of the shape or other characteristic 
in question, its dissimilarity from other shapes in common 
use on the market concerned, a substantial price difference 
compared with similar goods, and the development of a pro-
motion strategy that focuses on accentuating the aesthetic 
characteristics of the product in question (18/09/2014, 
C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 35).

For the examination of these trade marks, a case-by-case 
approach is necessary. In most of these cases a proper exa-
mination will only be possible where there is evidence that 
the aesthetic value of the shape can, in its own right, de-
termine the commercial value of the product and the con-
sumer s choice to a large extent.

If a shape or another characteristic derives its appeal from 
the fame of its designers and/or marketing efforts rather 
than from the aesthetic value of the shape or another cha-
racteristic itself, Article 7(1)(e)(iii) EUTMR will not apply 
(14/12/2010, R 486/2010-2, Shape of a chair (3D), § 20-21).

The second question to be answered is whether the colour 
red applied to soles gives substantial value to the goods co-
vered by the contested registration, which are high- heeled 
shoes. The applicant considers that high-heeled shoes are 
bought because of their aesthetic value. In other words, the 
design of their shape and their outward appearance, which 
can include their colours, is essential. The Cancellation Divi-
sion agrees with the fact that high-heeled shoes are clearly 
articles of fashion for which outward appearance is decisive.

Nevertheless, as argued by the EUTM proprietor, it is not 
likely that the red colour of a usually very subordinate 
component of a shoe, such as a shoe sole, has an inherent 
aesthetic value that can dominate the overall appearance of 
any high-heeled shoe and would therefore give an intrinsic 
substantial value to these shoes. The outward appearance 
of a shoe does not usually extend to the soles, which are in 
general discrete and are not really part of the visible mo-
del of the shoes in normal use. Therefore, the neutral colour 
of the soles would not traditionally give value to the shoes 
but on the contrary, would appear as an irrelevant element. 
The red coloured external sole of the contested trade mark, 
which is quite unusual for shoes, included at the time the 
contested trade mark was applied for, tends to indicate that 
this colour was distinctive per se.

The applicant has not demonstrated that the red sole gives 
substantial value to the goods.

The applicant relies on national case-law in the Netherlands 
(exhibits 3 and 4). Although national case-law can be of re-
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levance if the circumstances of the case are the same, it is 
explained that the red soles give substantial value to the 
goods because the EUTM proprietor initially chose to use 
the colour red to give his shoes energy and because it is sexy 
and attracts men to the women who wear red-soled shoes. 
Even if it is the case, the intention of the EUTM proprietor, 
by using red soles, is not relevant. The only relevant criteria 
is the perception of the public. If at the time of filing the 
contested trade mark the public was not educated to see the 
colour of external soles as an aesthetic function determi-
ning its purchase, the mark will not be considered as falling 
foul of Article 7(e)(iii) EUTMR.

The survey provided (exhibit 8), is not convincing as regards 
the perception of red soles by consumers, since the questi-
ons asked are about the appearance of the shoes as a whole 
and as previously mentioned, the colour of the soles do not 
usually determine the appearance of a shoe. If consumers 
buy shoes, it is because of the appearance of the shoe as a 
whole, generally excluding the soles. As correctly mentio-
ned by the EUTM proprietor, the market survey only shows 
that around 50 % of the respondents, who were shown a 
picture of red soles shoes and were asked the question If 
you were considering buying the shoes in this picture, what 
would be your main consideration when deciding on the 
purchase of these shoes?, responded by referring to their 
appearance, but this gives no indication as to the intrinsic 
value given to the red sole.

According to the EUTM proprietor, the contested trade mark 
acquired great value because the red sole is perceived as a 
trade mark indicating the commercial origin of the goods. 
Even if today the red sole of the models created by Christi-
an Louboutin is seen as a very attractive feature, this is only 
because it works as a trade mark and serves as the signature 
of Christian Louboutin. As mentioned by the EUTM proprie-
tor, it is clear that the commercial value of high-heeled shoes 
does not depend on the colour of their soles, but only on their 
design, their finish, the materials of which they consist, and 
the cost of the craftsmanship required to make them, as well 
as the reputation and/or the success of their designer.

The applicant does not provide any facts which would lead 
to the opposite conclusion and for a declaration of invalidity.

  Conclusion
In the light of the above, the Cancellation Division concludes 
that the application should be rejected.

  COSTS

According to Article 109(1) EUTMR, the losing party in can-
cellation proceedings must bear the fees and costs incurred 
by the other party.

Since the applicant is the losing party, it must bear the costs 
incurred by the EUTM proprietor in the course of these pro-
ceedings.

According to Article 109(7) EUTMR and Article 18(1)(c)(ii) 
EUTMIR, the costs to be paid to the EUTM proprietor are the 
representation costs, which are to be fixed on the basis of 
the maximum rate set therein.

The Cancellation Division

 Noot

1. In deze gecombineerde noot staat de wezenlijke 
waarde uitsluitingsgrond in het merkenrecht centraal. Deze 
uitsluitingsgrond was in de oude Merkenrichtlijn 2008/95 
neergelegd in art. 3 lid 1 sub e en gold alleen voor vormmer-
ken.2 In de nieuwe herschikte Merkenrichtlijn 2015/2424 
die per 12 januari 2016 in werking is getreden, is het toepas-
singsbereik van de uitsluitingsgrond verruimd en geldt deze 
ook voor ‘een ander kenmerk’ dat een wezenlijke waarde 
aan de waren geeft; art. 4 lid 1 sub e onder iii Mrl.3 Sinds 
1 maart 2019 is deze uitsluitingsgrond in art. 2.2bis lid 1 sub 
e onder iii BVIE geïmplementeerd.
2. Het rode zool merk van Louboutin (voor schoenen 
met hoge hakken) is op 28 december 2009 bij het BBIE aan-
gevraagd en op 6 januari 2010 ingeschreven. In de omschrij-
ving van het merk is aangegeven dat de contouren van de 
schoen geen deel uitmaken van het merk, maar slechts be-
doeld zijn om de positie van het merk duidelijk te maken. 
In 2012 heeft Van Haren in Nederland schoenen met hoge 
hakken en rode zool verkocht. In 2013 heeft Louboutin bij 
de rechtbank Den Haag een inbreukvordering ingesteld te-
gen Van Haren. Van Haren heeft zich onder meer verweerd 
met de stelling dat het rode zool merk nietig verklaard moet 
worden, omdat het een wezenlijke waarde aan de schoenen 
van Louboutin geeft. Volgens Van Haren (die op dat moment 
te maken had met de ‘oude wetgeving’) moet het begrip 
‘vorm’ ruim worden uitgelegd en beperkt het zich niet tot de 
driedimensionale eigenschappen van de waar, zoals de/het 
(in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en 
volume daarvan, maar ziet het ook op andere (niet-driedi-
mensionale) eigenschappen van de waar, zoals een kleur.
3. Het is deze kwestie waarover het Hof zich moest 
buigen. Nadat de zaak van de Negende Kamer naar de Grote 
Kamer was verwezen en A-G Szpunar twee conclusies had 
genomen, heeft het Hof op 12 juni 2018 arrest gewezen. Het 
heeft antwoord gegeven op de (door hem geherformuleer-
de) vraag of een teken bestaande uit een op de zool van een 
hooggehakte schoen aangebrachte kleur uitsluitend bestaat 
uit de vorm in de zin van art. 3 lid 1 sub e (oud) Mrl.
4. Het Hof heeft die vraag ontkennend beantwoord. 
Diens motivering is kort en krachtig. In zijn antwoord legt 
het Hof de nadruk op een grammaticale uitleg van het begrip 
‘vorm’ en oordeelt dat met dat begrip over het algemeen ge-
doeld wordt op een geheel van lijnen of contouren dat de be-
trokken waar ruimtelijk afbakent (r.o. 21). Dat betekent dat 
een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, geen 

2 Dat gold ook voor art. 7 lid 1 sub e (oud) GMVo.
3 Datzelfde geldt voor het op 6 juli 2017 inwerking getreden art. 7 lid 1 sub e 

onder iii UMVo.
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vorm kan zijn (r.o. 22). Dat geldt evenzeer voor het litigieuze 
merk omdat daarmee niet wordt beoogd de vorm van een 
zool te beschermen, maar enkel de toepassing van een kleur 
op een specifieke plaats op schoenen met hoge hakken (r.o. 
23-25). En voor wie na deze uiteenzetting nog zou twijfelen, 
timmert het Hof zijn beslissing in r.o. 26 helemaal dicht door 
erop te wijzen dat het litigieuze teken in ieder geval niet ‘uit-
sluitend’ uit de vorm bestaat, omdat het voornamelijk uit een 
kleur bestaat.4

5. Wat opvalt is dat het Hof zijn A-G niet volgt. Die 
heeft vooral veel gewicht toegekend aan het stelsel en de 
opzet van art. 3 lid 1 sub e (oud) Mrl. Hij wijst (in nr. 53-54 
van zijn eerste conclusie d.d. 22 juni 2017) erop dat uit het 
Hauck/Stokke-arrest van het HvJ EU volgt dat de doelstelling 
van deze bepaling erin bestaat:

“te verhinderen dat als gevolg van het merkrecht de merk-
houder een monopolie wordt toegekend op technische op-
lossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de 
gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt 
(curs. P.G./J.T.). Deze bepaling maakt het mogelijk om de we-
zenlijke kenmerken van de betrokken waar die in de vorm 
ervan tot uiting komen, in het publiek domein te houden.
54. Ik ben van mening dat de aanwezigheid van een 
kleur die is aangebracht op een onderdeel van het opper-
vlak van de waar kan worden beschouwd als een kenmerk 
dat tot uiting komt in de vorm van de waar. Zoals blijkt uit 
de door de verwijzende rechter aangehaalde voorbeelden, 
kan de kleur voorts een wezenlijk gebruikskenmerk van 
de specifieke waar vormen, zodat de monopolisering van 
de kleur, in combinatie met een element van de vorm van 
de waar, concurrenten kan verhinderen om waren met 
hetzelfde functionele karakter vrij aan te bieden.”

6. Hoewel wij onze ogen zeker niet willen sluiten voor 
het feit dat een juist evenwicht gevonden moet worden tussen 
de belangen van de merkhouder om de wezenlijke functie van 
zijn merk te handhaven en het belang van de andere markt-
deelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en 
diensten aan te duiden,5 overheerst bij de A-G toch vooral de 
(overdreven) angst dat toekenning van het rode zool merk aan 
Louboutin de concurrentie te veel zou beperken. Wij delen die 
angst in veel mindere mate en wijzen erop dat de doelstelling 
van art. 3 lid 1 sub e (oud) Mrl zoals door het Hof is geformu-
leerd (zie de hierboven in nr. 5 gecursiveerde passage), vooral 
geldt voor de twee andere in dat artikel genoemde uitslui-
tingsgronden, te weten de aard van de waar uitzondering en 
de techniekexceptie. Met Gielen zijn wij er nog lang niet van 
overtuigd dat dit alles in dezelfde mate geldt voor de wezen-
lijke waarde uitsluitingsgrond.6 Wij begrijpen dat door middel 

4 Zie in dit verband ook het hierna nog te bespreken Textilis-arrest van het 
HvJ EU.

5 Zie HvJ EG 27 april 2006, IER 2006/60 (Levi Strauss); HvJ EU 6 februari 2014, 
BIE 2014/11 m.nt. Van der Kooij, NJ 2014/366, AA 2014, 647 m.nt. Gielen, 
I.R.D.I. 2014, 566 m.nt. Muyldermans (Leidseplein Beheer/Red Bull).

6 HvJ EU 18 september 2014, NJ 2015/349 m.nt. Gielen (Hauck/Stokke) en 
Gielen, ‘Het rode zool-merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheids-
grond’, IER 2018/31. Zie ook Teunissen, ‘Niet-traditionele merken na Hauck/
Stokke en de EU Trade Mark package’, IER 2016/45 (p. 305).

van een merkrecht geen wezenlijke technische oplossingen of 
gebruikskenmerken waarnaar de consument mogelijk bij con-
currenten zoekt gemonopoliseerd moeten kunnen worden. 
Maar veel lastiger te begrijpen is waarom dat (in even sterke 
mate) zou moeten gelden voor vormen die de waar voor de 
consument aantrekkelijk maken.7 Lastig te begrijpen is ook 
waarom een fraai vormgegeven logo, zoals dat van AkzoNobel, 
beschermd door auteursrecht en merkrecht, door het merk-
recht beschermd blijft nadat het auteursrecht is verlopen, maar 
de eveneens fraaie vorm van een G-Star Elwood-jeans niet.8

7. Dat het Hof zijn A-G in dezen niet heeft gevolgd 
betreuren wij dan ook niet: het rode zool merk van Loubou-
tin is geen vormmerk (dat uit de wezenlijke waarde van de 
waar bestaat).
8. Dat brengt ons bij de nieuwe artt. 7 lid 1 sub e on-
der iii UMVo en 4 lid 1 sub e onder iii Mrl. Op grond van 
deze bepalingen zijn de uitsluitingsgronden die voorheen 
alleen voor vormmerken golden ook van toepassing op an-
dere kenmerken van de waar. Over deze uitbreiding is veel 
te doen. Met name twee vragen rijzen: 1. wat moet precies 
verstaan worden onder ‘een ander kenmerk’ van de waar 
(zie nr. 11 e.v.), en 2. komt aan bedoelde bepalingen terug-
werkende kracht toe (zie nr. 9 e.v.).
9. De tweede hierboven gestelde vraag is onlangs 
door het Hof in het Textilis-arrest in ontkennende zin be-
antwoord.9 In die zaak ging het om een Uniemerk en stond 
art. 7 lid 1 sub e onder iii UMVo centraal. Volgens het Hof 
volgt uit het rechtszekerheidsbeginsel dat materiële rechts-
regels alleen gelden ten aanzien van voor hun inwerking-
treding verworven rechtsposities voor zover er blijkens de 
bewoordingen, doelstellingen of opzet ervan zulke gevolgen 
aan dienen te worden toegekend. Nu dat i.c. niet het geval 
is, is art. 7 lid 1 sub e onder iii UMVo niet van toepassing op 
merken ingeschreven voor de inwerkingtreding van de ge-
wijzigde UMVo. Hoewel over deze kwestie in de literatuur 
geen eenstemmigheid bestond, zijn wij het met dit oordeel 
van het Hof eens.10 Tot een ander oordeel had het Hof vol-
gens ons niet kunnen komen en daar hoeven wij dan ook 
niet veel meer woorden aan vuil te maken.
10. In zijn uitspraak van 22 mei 2019 heeft het EUIPO be-
slist dat art. 7 lid 1 sub e onder iii UMVo evenmin van toepas-
sing is op merken die voor de inwerkingtreding van de gewij-
zigde UMVo zijn ingediend. Volgens het EUIPO is dat immers 
“the material date for the examination of the ground for inva-
lidity invoked”. Een beslissing waarmee eveneens kan worden 
ingestemd en wat voor de zaak in kwestie betekent dat het 
Uniemerk van Louboutin, dat voor de inwerkingtreding van de 

7 Het antwoord van Steinhauser dat het HvJ EU in bepaalde omstandigheden 
vrije mededinging nu eenmaal laat prevaleren boven merkbescherming 
mist elke overtuigingskracht; Steinhauser, ‘Het vormmerk na het Stok-
ke-arrest’, in: Verschuur, Geerts & Van Oerle, gIElen, een bekend begrip, 
Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 351.

8 Zie Gielen in zijn NJ-noot onder het Hauck/Stokke-arrest van het HvJ EU.
9 HvJ EU 14 maart 2019, IEF 18297 (Textilis). Het arrest handelde over art. 7 

lid 1 sub e onder iii UMVo, maar hetgeen in dat arrest over dat artikel is 
beslist geldt ook voor art. 4 lid 1 sub e onder iii Mrl.

10 Zie voor een overzicht van die literatuur Geerts & Verschuur, Kort begrip van 
het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, nr. 310. 
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gewijzigde UMVo was ingediend, niet aan de nieuwe wezen-
lijke waarde kenmerkrestrictie onderworpen is.11

11. Veel lastiger te beantwoorden is de eerste hierbo-
ven gestelde vraag: wat moet precies verstaan worden on-
der ‘een ander kenmerk’ van de waar? Dat blijft gissen omdat 
daarover in de totstandkomingsgeschiedenis niets is terug te 
vinden. Zonder enige vorm van toelichting duikt halverwege 
het wetgevingsproces de toevoeging ‘een ander kenmerk’ in 
een gewijzigd voorstel op. In haar fraaie BMM-artikel wijst 
Van Gaal erop dat de oorsprong van deze toevoeging waar-
schijnlijk terug te voeren is naar een onderzoek uit 2011 van 
het Max Planck Instituut over de functionering van het mer-
kenrecht.12 In dat onderzoek werpt het instituut de vraag op 
of het beperken van de drie uitsluitingsgronden genoemd in 
art. 3 lid 1 sub e onder i-iii (oud) Merkenrichtlijn 2008/95 en 
art. 7 lid 1 sub e onder i-iii (oud) Gemeenschapsmerkenveror-
dening 207/2009 die in 2011 alleen van toepassing waren op 
vormen, wellicht niet te beperkt was:

“2.31 Nevertheless, the confinement of the permanent ex-
clusion clauses to shapes might be too narrow. For instan-
ce, the corresponding exclusion clause for functional signs 
in US trade mark law does not contain any such restric-
tions, but can be applied to all kinds of signs, like colours, 
smells, or sounds. Whereas the practical relevance of the 
exclusion clause for such other forms of signs may be much 
smaller in practice than for shape marks (curs., P.G./J.T.), 
there is no pertinent reason for generally excluding other 
signs from its ambit. For instance, if the sound of a motor-
bike is produced by the technical properties of the engine, 
it could be of relevance to assess whether the sound re-
sults from the nature, or rather from the technical perfor-
mance, of the goods it is intended to designate.”13

12. Van Gaal merkt in haar BMM-artikel terecht op dat 
het instituut bij deze uitbreiding alleen de aard van de waar 
uitzondering en de techniekexceptie voor ogen heeft ge-
staan en niet de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond. Ster-
ker nog: het instituut heeft, vanwege de onduidelijke doel-
stelling van deze grond en de obscure rechtspraak die dat 
tot gevolg heeft gehad, voorgesteld de wezenlijke waarde 
uitsluitingsgrond te schrappen (zie hierna nr. 20).
13. Het blijft dus – zoals wel vaker het geval is – gissen 
wat de Europese wetgever precies voor ogen heeft gestaan 
bij de invoering van de wezenlijke waarde kenmerkrestric-
tie. Gezien de hierboven geschetste voorgeschiedenis is er 
alle aanleiding voor een restrictieve uitleg van de wezen-

11 Het EUIPO had het bij die beslissing kunnen laten, maar heeft voor alle zeker-
heid het rode zool merk van Louboutin toch nog aan de wezenlijke waarde 
kenmerkrestrictie getoetst. Hoe dat is afgelopen behandelen wij in nr. 14 e.v.

12 Van Gaal, ‘Bescherming van niet-traditionele merken’, BMM bull. 2019/2, 
p. 49.

13 Max Planck Institute, Study On the Overall Functioning of the European 
Trade Mark System, München: 2011, p. 72. Opvallend is overigens dat in 
de richtsnoeren van het EUIPO is vermeld dat het geluid een wezenlijke 
waarde kan zijn; EUIPO, Richtsnoeren voor onderzoek (01.10.2017), Het 
Merkenrecht, deel B, sectie 4, hoofdstuk 6, p. 9.

lijke waarde kenmerkrestrictie.14 Voorbeelden van ken-
merken die daaronder zouden kunnen vallen zijn lastig te 
bedenken, maar zo zou gedacht kunnen worden aan de 
gouden kleur van een gouden ring15 of de kleur rood voor 
brandwerende materialen of blusapparaten.16

14. Wat ons betreft vallen onder de wezenlijke waarde 
kenmerkrestrictie in ieder geval niet ‘mooie beeldmerken’ 
zoals de krokodil van Lacoste, het steigerende paard van 
Ferrari of de Burberryruit. De rode zolen van Louboutin val-
len daar volgens ons evenmin onder. Dat heeft het EUIPO 
onlangs ook beslist. In die procedure is de door Van Haren 
ingestelde nietigheidsvordering van het rode zool merk van 
Louboutin afgewezen.17 Hoewel hooggehakte schoenen mo-
deproducten zijn en het uiterlijk daarvan een belangrijke rol 
speelt, ligt het volgens het EUIPO niet erg voor de hand dat:

“the red colour of a usually very subordinate component of 
a shoe, such as a shoe sole, has an inherent aesthetic value 
that can dominate the overall appearance of any high-hee-
led shoe and would therefore give an intrinsic substantial 
value (curs. P.G./J.T.) to these shoes. The outward appear-
ance of a shoe does not usually extend to the soles, which 
are in general discrete and are not really part of the visible 
model of the shoes in normal use. Therefore, the neutral co-
lour of the soles would not traditionally give value to the 
shoes but on the contrary, would appear as an irrelevant 
element. The red coloured external sole of the contested 
trade mark, which is quite unusual for shoes, included at 
the time the contested trade mark was applied for, tends to 
indicate that this colour was distinctive per se.”

15. Het marktonderzoek van Van Haren heeft het EUIPO 
niet op andere gedachten gebracht:

“The survey provided (exhibit 8), is not convincing as re-
gards the perception of red soles by consumers, since the 
questions asked are about the appearance of the shoes as 
a whole and as previously mentioned, the colour of the 
soles do not usually determine the appearance of a shoe. 
If consumers buy shoes, it is because of the appearance 
of the shoe as a whole, generally excluding the soles. As 
correctly mentioned by the EUTM proprietor, the market 
survey only shows that around 50 % of the respondents, 
who were shown a picture of red soles shoes and were as-
ked the question If you were considering buying the shoes 
in this picture, what would be your main consideration 
when deciding on the purchase of these shoes?, responded 
by referring to their appearance, but this gives no indica-
tion as to the intrinsic value given to the red sole.

14 Zie onder meer Van den Akker e.a., ‘De Trademark package: een panorama’, 
BMM bull. 2016/1, p. 11; Teunissen, ‘Niet-traditionele merken na Hauck/
Stokke en de EU Trade Mark package’, IER 2016/45 (p. 307-308).

15 Van den Akker e.a., ‘De Trademark package: een panorama’, BMM bull. 
2016/1, p. 11.

16 Gielen, ‘Het rode zool-merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheids-
grond’, IER 2018/31.

17 EUIPO 22 mei 2019, IEF 18484 (Van Haren/Louboutin).
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According to the EUTM proprietor, the contested trade 
mark acquired great value because the red sole is per-
ceived as a trade mark indicating the commercial origin 
of the goods. Even if today the red sole of the models cre-
ated by Christian Louboutin is seen as a very attractive 
feature, this is only because it works as a trade mark and 
serves as the signature of Christian Louboutin. As men-
tioned by the EUTM proprietor, it is clear that the com-
mercial value of high-heeled shoes does not depend on 
the colour of their soles, but only on their design, their 
finish, the materials of which they consist, and the cost 
of the craftsmanship required to make them, as well as 
the reputation and/or the success of their designer.”

16. Het EUIPO beslist dat de rode zolen geen ‘intrinsic 
substantial value’ aan de hoge hakken van Louboutin geven. 
Dat onderstreept dat de wezenlijke waarde moet liggen in 
de esthetische aantrekkelijkheid van de schoenen zelf. Bij 
de beoordeling of dat zo is mag dus geen rekening gehou-
den worden met de aantrekkingskracht van de rode zool die 
voortvloeit uit de reputatie van het rode zool merk of van de 
houder ervan.18 De mogelijkheid om een dergelijke reputa-
tie op te bouwen vormt immers – aldus A-G Szpunar – een 
belangrijk aspect van de mededinging, tot de handhaving 
waarvan het merkensysteem bijdraagt.19

17. Wij juichen de beslissing van het EUIPO toe. Zoals 
Gielen vorig jaar al schreef: niet valt in te zien dat de kleur 
rood van de hoge hakken van Louboutin een intrinsiek ge-
bruikskenmerk is dat vrij moet blijven.20 
18. Wat nog wel opvalt is dat het EUIPO slechts oog 
heeft voor de esthetische kenmerken van de betrokken 
waar. Aan andere beoordelingselementen waarmee in dit 
soort zaken rekening gehouden kan worden heeft het EUIPO 
niet getoetst. Dat kunnen volgens het Hauck/Stokke-arrest 
bijvoorbeeld zijn: de perceptie van de consument, het ver-
schil tussen deze vorm of kenmerk en andere vormen of 
kenmerken die gewoonlijk op de betrokken markt worden 
gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking 
met soortgelijke waren of de ontwikkeling van een recla-
mestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de 
esthetische kenmerken van de betrokken waar.21

19. Waarom het EUIPO deze andere beoordelingscriteria 
in zijn beslissing niet heeft betrokken blijft gissen. Mogelijk 
heeft dat te maken met het feit dat het EUIPO al had geoor-
deeld dat het rode zool merk van Louboutin niet aan de nieuwe 
kenmerkrestrictie onderworpen is (zie hiervoor nr. 10) en het 
daarom slechts ‘briefly’ inhoudelijk aan de wezenlijke waarde 
kenmerkrestrictie getoetst heeft. Wat daar ook van zij, wij zijn 
er niet rouwig om dat het EUIPO slechts oog heeft gehad voor 
de esthetische kenmerken van de betrokken waar. Met Quaed-

18 EUIPO, Richtsnoeren voor onderzoek (01.10.2017), Het Merkenrecht, deel 
B, sectie 4, hoofdstuk 6, p. 9.

19 Zie nr. 70 van zijn eerste conclusie d.d. 22 juni 2017.
20 Gielen, ‘Het rode zool-merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheids-

grond’, IER 2018/31.
21 Het Hauck/Stokke-arrest ziet alleen op vormen, het ligt echter voor de hand 

om de in dat arrest geformuleerde beoordelingselementen eveneens bij de 
toepassing van de kenmerkrestrictie te hanteren. De richtsnoeren van het 
EUIPO schrijven dat ook voor.

vlieg (en andere schrijvers) zijn wij namelijk van mening dat 
het Hof ons met zijn ‘Hauck/Stokke-beoordelingscriteria’ heeft 
opgescheept met een juridisch doolhof, waarin niemand de 
weg weet. Sterker nog, strikte toepassing van de beoorde-
lingscriteria sluit mooie designproducten waarvoor inten-
sieve reclamecampagnes gevoerd zijn van merkenrechtelijke 
bescherming uit. Ontwerpers/ondernemingen worden voor 
hun inspanningen dan (merkenrechtelijk) niet beloond, maar 
afgestraft; good design is “punished”.22 Quaedvlieg noemt de 
beoordelingscriteria dan ook een doos van Pandora:

“Deze criteria waaieren alle richtingen uit; zij zijn een 
open uitnodiging tot willekeur. Maar laten wij aan-
nemen, dat de esthetische kenmerken waarschijnlijk 
vooropstaan, en de andere omstandigheden de rol heb-
ben van steuncriterium. Zelfs dan is duister, wanneer en 
onder welke voorwaarden de esthetische kenmerken de 
wezenlijke waarde van de waar uitmaken.”23

20. Laten wij inderdaad aannemen dat de estheti-
sche kenmerken van de betrokken waar vooropstaan. Dat 
lijkt de enige manier om een begaanbare weg te vinden in 
het door het Hof gecreëerde doolhof. De beslissing van het 
EUIPO is mogelijk de eerste stap in de goede richting. Maar 
waar gaan wij uiteindelijk naar toe? Meerdere auteurs heb-
ben gepleit voor het afschaffen van de wezenlijke waarde 
uitsluitingsgrond.24 Volgens Gielen zou – na afschaffing van 
deze uitsluitingsgrond – het vereiste van onderscheidend 
vermogen voldoende waarborg kunnen bieden dat estheti-
sche vormen worden gemonopoliseerd.25

21. Afschaffing van de wezenlijke waarde uitsluitings-
grond is echter nog lang niet in zicht. Dat hoeft evenwel niet 
tot onoverkomelijke problemen te leiden, zo lang die uitslui-
tingsgrond maar beperkt wordt toegepast; “it should be applied 
only in exceptional cases".26 Waar moeten wij dan aan denken? 
Quaedvlieg heeft die vraag beantwoord. Hij stelt dat de an-
ti-monopolieratio de sleutel is tot de absolute merkuitsluitings-
gronden en bepleit – voor zover het om vormen gaat – dat alleen 
productideeën onder de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond 
zouden moeten vallen.27 Een productidee is, zoals Quaedvlieg dit 
noemt, in wezen een esthetische uitvinding, waarin functie, stijl 
en vormconcept in één volstrekt geïntegreerd design samenko-
men. Merkenrechtelijke bescherming van dergelijke productvor-

22 Matheson e.a., ‘Study Question-General Joint liability for IP infringement’, 
AIPPI summary report 2018, p. 8.

23 Quaedvlieg, ‘Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de 
waar in het licht van de anti-monopolieratio’, I.R.D.I. 2016, p. 54. Zie bijvoor-
beeld ook de volgende annotaties: HvJ EU 18 september 2014, NJ 2015/349 
m.nt. Gielen, BIE 2015/11 m.nt. Haak, IER 2015/24 m.nt. Pinckaers.

24 Zie bijvoorbeeld Max Planck Institute, ‘Study On the Overall Functioning 
of the European Trade Mark System’, München: 2011, p. 74, Verschuur, ‘De 
wezenlijke waarde van de waar: een waar wonderlijk wezen’, IER 2012/76 
(p. 610), Gielen, ‘Substantial value rule: How it came into being and why it 
should be abolished’, EIPR 2014, p. 167.

25 Gielen, ‘Substantial value rule: How it came into being and why it should 
be abolished’, EIPR 2014, p. 167.

26 Gielen, ‘Substantial value rule: How it came into being and why it should be 
abolished’, EIPR 2014, p. 167. In dezelfde zin onder meer Verschuur, ‘De wezen-
lijke waarde van de waar: een waar wonderlijk wezen’, IER 2012/76 (p. 610).

27 Quaedvlieg, ‘Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van 
de waar in het licht van de anti-monopolieratio’, I.R.D.I. 2016, p. 49-61.
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men zou de mededinging op meer dan normale wijze belemme-
ren. Het zijn deze exceptionele vormen die met toepassing van 
de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond uit de registers geweerd 
moeten worden. De gebalde expressiviteit die uit deze geïnte-
greerde concepten voortvloeit geeft aan het design:

“een zeer krachtig profiel, een specifieke vormkarakteris-
tiek die het volstrekt overheersend, beeldbepalend ele-
ment van de waar is. Daardoor blijft het origineel in iedere 
variatie herkenbaar, hoeveel ruimte voor eigen fantasievol-
le inbreng er ook is. Het productidee is zo dominant, dat 
het de boventoon blijft voeren in iedere bewerking.”28

22. Het zijn deze productmonopolies waarop de wezen-
lijke waarde uitsluitingsgrond het antwoord moet zijn: iconische 
vormen, waarbij het aan de vormgeving ten grondslag liggende 
idee zo overheersend is dat het in elke uitvoering van het product 
de boventoon voert. Voorbeelden van productideeën die Quaed-
vlieg noemt zijn de Tripp-Trapp-stoel, de fashion Barbiepop en 
de Fatboy-kussens. De invulling van de wezenlijke waarde aan de 
hand van het productidee, is hiermee in wezen een merkenrech-
telijke variant van het verbod in het auteursrecht, dat voor stijl en 
ideeën geen bescherming te verkrijgen is.29

23. Aan de door Quaedvlieg geboden oplossing ligt een 
knap staaltje denkwerk ten grondslag. In zijn zienswijze blijft 
de toepassing van de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond be-
perkt tot iconische vormen. Teunissen is hem bijgevallen.30 
Heel nieuwsgierig zijn wij naar het antwoord op de vraag of 
deze iconische vormen ook de “exceptional cases” zijn, die 
Gielen voor ogen heeft.31 Zelf twijfelen wij nog over het in de-
zen in te nemen standpunt. Dat komt omdat er ook een keer-
zijde aan de medaille zit. Quaedvlieg wijst daar zelf op. Hem 
kan namelijk tegengeworpen worden dat aan iconische vorm-
geving zoals het Tripp-Trapp-ontwerp juist een krachtige be-
scherming moet worden toegekend en dat het niet terecht is 
om daarop te beknibbelen via de uitsluiting van stijl en ideeën 
c.q. via de wezenlijke waarde uitsluiting.32

24. Voor die andere kant van de medaille is (ook) veel te 
zeggen. Dat maakt het nu juist zo’n lastige kwestie.33 Quaed-
vlieg heeft het treffend verwoord: in feite is hier sprake van een 
onopgeloste, en overigens niet eenvoudig oplosbare contradic-
tie in het systeem.34 Helaas hebben wij de oplossing niet voor-
handen. Wat ons betreft is de door Quaedvlieg geboden oplos-
sing in ieder geval heel bruikbaar voor vormgeving die niet als 

28 Quaedvlieg, ‘Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van 
de waar in het licht van de anti-monopolieratio’, I.R.D.I. 2016, p. 55. 

29 Zie bijvoorbeeld HR 29 december 1995, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax).
30 Teunissen, ‘Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark 

package’, IER 2016/45 (p. 306).
31 Gielen, ‘Substantial value rule: How it came into being and why it should be 

abolished’, EIPR 2014, p. 167. In dezelfde zin onder meer Verschuur, ‘De wezen-
lijke waarde van de waar: een waar wonderlijk wezen’, IER 2012/76 (p. 610).

32 Quaedvlieg, ‘Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van 
de waar in het licht van de anti-monopolieratio’, I.R.D.I. 2016, p. 56.

33 Het wordt allemaal nog ingewikkelder indien men bedenkt dat het Hof 
Amsterdam onlangs heeft beslist dat de vorm van de Tripp-Trapp-stoel 
door de aard van de waar wordt bepaald in de zin van art. 2.1 lid 2 (oud) 
BVIE; Hof Amsterdam 4 februari 2019, IEF 18251 (Hauck/Stokke). Wij laten 
die beslissing hier verder rusten.

34 Quaedvlieg, ‘Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van 
de waar in het licht van de anti-monopolieratio’, I.R.D.I. 2016, p. 57, noot 53.

een productidee kan worden bestempeld. Die vormen bestaan 
niet uit de wezenlijke waarde van de waar en zouden indien 
zij onderscheidend vermogen hebben (verkregen) voor merk-
bescherming in aanmerking moeten kunnen komen. Een voor-
beeld bij uitstek is in dit verband de potloodspeaker van B&O. 
Hartstikke mooi design, maar de vormgeving kan niet worden 
bestempeld als een productidee.35 Dat betekent dat de vorm-
geving niet uit de wezenlijke waarde van de waar bestaat en 
omdat de vorm onderscheidend vermogen heeft (verkregen) 
komt de vorm/het teken voor merkenrechtelijke bescherming 
in aanmerking.36 Niet valt in te zien dat door merkenrechtelijke 
bescherming aan de potloodvorm van de speakers van B&O toe 
te kennen, de concurrentie te veel beperkt zou worden.
25. Het moge duidelijk zijn dat het ongekend moeilijk 
is om met de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond te wer-
ken. Zoals Wichers Hoeth al in 1989 opmerkte: de rechter 
die daarover moet oordelen, is niet te benijden.37 Veel au-
teurs pleiten voor afschaffing van deze uitsluitingsgrond. 
Quaedvlieg waarschuwt er echter voor dat wij het kind 
niet met het badwater weggooien.38 Er zal dus nog heel wat 
denkwerk verricht moeten worden. In de tussentijd dient de 
wezenlijke waarde restrictie beperkt uitgelegd te worden.
26. Het Louboutin-arrest van het Hof is ook geanno-
teerd door Teunissen in BIE 2018/21.

P.G.F.A Geerts en J.R. Torenbosch

35 Zoals de richtsnoeren van het EUIPO terecht vermelden “volstaat het feit dat de 
vorm of het andere kenmerk mogelijk aangenaam of aantrekkelijk is niet om 
het merk van inschrijving uit te sluiten. Als dit het geval was, zou het bestaan van 
merken van een vorm of een ander kenmerk nauwelijks meer voorstelbaar zijn, 
aangezien in het moderne bedrijfsleven alle industrieel vervaardigde voorwer-
pen die uiteindelijk op de markt worden gebracht, het product zijn van reflectie, 
onderzoek en industrieel ontwerp". Zie EUIPO, Richtsnoeren voor onderzoek 
(01.10.2017), Het Merkenrecht, deel B, sectie 4, hoofdstuk 6, p. 9.

36 Anders Gerecht 6 oktober 2011, T-508/08 (B&O/BHIM). Kritisch over deze 
beslissing is ook A. Kur, ‘Too Pretty to Protect? Trade Mark Law and the 
Enigma of Aesthetic Functionality’, München: 2011.

37 BenGH 14 april 1989, NJ 1989/834 m.nt. Wichers Hoeth (Burberry’s I).
38 Quaedvlieg, ‘Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van 

de waar in het licht van de anti-monopolieratio’, I.R.D.I. 2016, p. 56.

T2c_IER_1906_bw_V03.indd   408T2c_IER_1906_bw_V03.indd   408 12/21/2019   10:05:54 AM12/21/2019   10:05:54 AM


