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Gewaarmerkt afschrift 
 

[BUNDESPATENTGERICHT] 
RECHTBANK VOOR OCTROOIZAKEN 

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 
 

26 W (octr.) 63/14 
_________________         Uitspraak d.d. 
(dossiernummer)         28 juni 2017 
      Stempel ontvangst   Obermaier 
      27 juli 2017    Justitieel medewerkster 
      Krohn      als griffier aan de 
      Advocate te Hamburg   rechtbank 
 
 

B E S C H I K K I N G 
 

In de beroepsprocedure 
 

Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH, Rudolf-Wild-Straße 107 – 115, 
69214 Eppelheim, Duitsland 
 

verweerster, merkhoudster, eiseres in beroep 
 

Procesgemachtigde: Patent- und Rechtsanwälte Grünecker PartG mbH,  
Leopldstraße 4, 80802 München, Duitsland, 
 

tegen 
 

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, Behrenstraße 44 -64, 31737 Rinteln, 
 

eiseres en verweerster in beroep, 
 

procesgemachtigde: Rechtsanwälte Krohn, Esplanada 41, 20354 Hamburg, Duitsland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BPatG 1541 
05.11 
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 BPatG / Bundespatentgericht 



 

2 

 
 

Interveniënten van eiser: 

Arab Beverages Est., Sheikh Zayed Road, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, 

 

Procesgemachtigden: Patent- und Rechtsanwälte dompatent von Kreisler Selting Werner PartG mbH, 

Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Keulen, Duitsland, 

 

Inzake het merk 395 08 178 – S 230/13 Lösch 

 

heeft de 26e kamer (kamer voor beroepszaken in merkenkwestie) van de rechtbank voor octrooizaken 

van de Bondsrepubliek Duitsland naar aanmelding van de mondelinge behandeling d.d. 28 juni 2017 

met medewerking van de voorzitter, rechter mw. Kortge en rechter dhr. Reker en Schödel 

 

geoordeeld als volgt: 

 

het beroep wordt afgewezen. 
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Gronden 

 

I. 

 

Het driedimensionale merk 

 

[afbeelding] 

 

 

 

werd op 23 februari 1995 aangemeld en op 5 september 1996 onder nummer 395 08 178 in het 

register van het Deutsche Patent- en Markenamt (DPMA) [Duitse octrooi- en merkenbureau] 

geregistreerd voor producten van 

 

categorie 32: alcoholvrije drank, vruchtendrank, vruchtensap en vruchtennectar 

 

Op 9 augustus 2013 heeft eiseres in beroep geëist om de registratie van dit merk te wissen en heeft als 

reden hiervoor aangevoerd dat de registratie van het betwiste merk in strijd is met § 3 lid 2 punt 2 en 

1 MarkenG [Merkenwet], omdat alle kenmerken die bepalend zijn voor de totale indruk van dit 

verpakkingsmerk, noodzakelijk zouden zijn om een technisch effect te bereiken of door de aard van 

het product zelf zouden worden bepaald. Het betwiste merk zou de eenvoudigste en meest 

doelmatige vorm zijn van een zogenaamde staand drinkpakje gemaakt van een flexibele, met een 

metalen laag voorziene kunststof- of laminaatfolie. Alle kenmerken zouden onderwerp zijn van reeds 

lang verlopen octrooien. Voor de details van de overgelegde octrooischriften en schriftelijke 

octrooiaanmeldingen wordt verwezen naar de bijlagen A1 tot en me A 4 (pag. 14 – 37 VA) en BE 2 en 

BE3  (pag. 96 – 112 GA). 

 

Verweerster heeft op 28 oktober 2013 bezwaar gemaakt tegen de eis tot wissen van de registratie, die 

haar op 30 augustus 2013 werd betekend, en heeft als reden voor dit bezwaar aangevoerd dat geen 

enkel van de typische kenmerken van het betwiste merk een technische functie heeft. Kenmerkend 

voor het betwiste merk zijn, aldus verweerster, de rechte zijkanten rondom, die voor een dichte 

sluiting van de verpakking niet vereist zijn. Deze zouden ook van links naar rechts, schuin, rond of 

anders kunnen verlopen en breder of dunner zijn. Dat de vorm van het betwiste merk niet 

noodzakelijk is voor het bereiken van een technisch effect, blijkt, aldus verweerster, ook uit het feit dat 
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er nog drie andere drankzakjes bestaan die voor eiseres in beroep 1998 als 3-D-merk werden 

geregistreerd (39836281, 39836282, 39836283). 

 

Krachtens besluit van 21 augustus 2014 heeft de merkenafdeling 3.4 van de het DPMA de registratie 

van het betwiste merk gewist. Als reden hiervoor stelde het DPMA dat de hierna vermelde kenmerken 

bepalend zijn voor de totale indruk van het betwiste merk: de vanuit het vooraanzicht vierhoekige 

verpakkingsvorm van flexibele folie, de met lasnaden afgewerkte zijkanten rondom, de gevouwen en 

met de zijvlakken verbonden onderkant, die cirkelvormig kan worden uitgebreid, de vanuit zijaanzicht 

naar boven toe spits toelopende zijkanten, die samen met de bodem van de verpakking een 

driehoekige vorm vormen en de vanuit het vooraanzicht naar beneden toe enigszins smaller wordende 

vorm. Al die kenmerken zouden op technische functies terug te voeren zijn. De vierhoekige 

verpakkingsvorm van flexibele folie zou bedoeld zijn om de verpakking beter te kunnen hanteren, 

omdat zij hierdoor minder ruimte in beslag zou nemen bij de opslag en het transport en flexibel is 

wanneer er druk op de verpakking wordt uitgeoefend, waardoor schade door stoten of druk kan 

worden voorkomen. De lasnaden aan de randen zouden bedoeld zijn voor een betere verbinding en 

voor een veilige sluiting van de foliekanten. Door de gevouwen onderkant kan de in de verpakking 

afgevulde vloeistof zich uitbreiden en zou aan de verpakking stevig staand zoals vereist. Door de 

samenvoeging van de beide foliezijden boven zou de verpakking steviger staan, doordat het 

zwaartepunt van de vloeistof zich op de uitgebreide bodem bevind. De welving van de verpakking c.q. 

het optisch smaller worden naar beneden toe zou terug te voeren zijn op het volume van de vloeistof 

in de verpakking vanwege de verpakkingsvorm en ook hierdoor zou de verpakking steviger staand. De 

vormen die vergelijkbaar zijn met het betwiste merk, waren, aldus werd door de merkafdeling van het 

DPMA gesteld, in de door eiseres ingediende octrooischriften omschreven. Het omstreden merk zou 

geen individualiserende, niet technische kenmerken in zijn vormgeving bezitten. 

 

Hiertegen maakt verweerster bezwaar. Zij stelt dat een foto van een rek voor alcoholvrije drank van 17 

juni 2017 bewijst dat het bij het betwiste merk niet gaat om een basisvorm binnen de 

drankverpakkingen. Zij heeft, aldus verweerster, als eerste deze vorm bijna 50 jaar geleden als 

verpakkingsvorm voor vruchtensap op de markt gebracht. Noch de door lasnaden afgewerkte rechte 

zijkanten rondom, noch de vanuit het zijaanzicht naar boven toe splits toelopende zijkanten, de vanuit 

het vooraanzicht naar beneden toe enigszins smaller wordende vorm, de gewelfde en bollige vorm of 

de naar binnen toe gewelfde bodem zijn als belangrijke typische kenmerken van het betwiste merk 

technisch noodzakelijk. De lasnaden, maar niet de rechte zijkanten rondom, die typisch kenmerk zijn 

voor de vorm van de verpakking, zouden lekken van de vloeistof voorkomen. De vorm van de 

zijkanten, die door het DPMA helemaal buiten beschouwing wordt gelaten, kan vrij worden gekozen, 

aldus verweerster, zoals ook aan de hand van de talrijke op de markt verkrijgbare drankverpakkingen 

blijkt, waarbij creatief gevormde zijkanten als esthetisch middel worden gebruikt, aldus verweerster 
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(bijlage B2, pag. 38 GA en map met bijlagen B3, pag. 39 GA). Deze vorm heeft, aldus verweerster, een 

esthetische functie. Deze vorm is ook niet ruimtebesparend bij opslag of transport. Dit zou betekenen 

dat diverse merken met driedimensionale vorm van categorie 32 dan niet ingeschreven hadden mogen 

worden (map met bijlagen B4, pag. 41 GA). Geen enkel van de ingediende octrooischriften zou 

betrekking hebben op de (rechte) vorm van de zijkanten, maar enkel op de lasnaden. In hoeverre dit 

een voordelige productie van de verpakking mogelijk maakt, is niet van belang, aldus verweerster, 

omdat de productieprocedure voor de vraag, in hoeverre het bereiken van een technisch effect wordt 

beoogd, juridisch buiten beschouwing moet worden gelaten. Ook een handelsrechtbank in Brussel 

zou, aldus verweerster, op 23 december 2015 (map met bijlagen B 6, pag. 126 GA e.v.) in een 

procedure inzake merkinbreuk, waarbij aansluitend in reconventie het wissen van de merkregistratie 

werk geëist, voor wat betreft het Benelux-gedeelte van het identieke IR-merk hebben geoordeeld dat 

de rechte randen een belangrijk, niet functioneel element vormen omdat er talloze drankverpakkingen 

zijn, waarbij de randen aan de zijkant anders verlopen. Omdat de bodem enigszins naar binnen 

gewelfd is, zou de verpakking op de bijzonder smalle hoeken staan waardoor reeds de lichtste 

trillingen of een ongelijk oppervlak omvallen van de verpakking zouden kunnen veroorzaken. Ook 

indien de verpakking op een egaal oppervlak werd geplaatst, zou deze vanwege de bolle vorm kunnen 

omvallen, omdat de bodem met de welving van de lange zijkanten maximaal op drie punten zou 

kunnen staan. Door de naar boven toe splits toelopende zijkanten en de vanuit het vooraanzicht naar 

beneden toe enigszins smaller wordende vorm zou de verpakking ook niet steviger staan. De 

vormgeving van de verpakking zou bovendien niet ergonomisch zijn en de verpakking had geen extra 

grip. De vierhoekige verpakkingsvorm en de flexibele folie zouden niet tot een betere hanteerbaarheid 

van de verpakking leiden. De verpakking zou ook niet ruimtebesparend opgeslagen of getransporteerd 

kunnen worden, omdat anders dan bij blokvormige kartonnen drankverpakkingen de bolle en 

gewelfde vorm zorgde voor nadelige leemtes die deuken en schade aan de verpakking tot gevolg 

hadden. De vorm van de geregistreerde verpakking zou niet typisch zijn voor de soort en evenmin 

geschikt voor gebruik, daarom zou er geen reden zijn voor het wissen van de registratie krachtens § 3 

lid 2 punt 1 MarkenG. 

 

Geëist wordt, 

 om het besluit van de merkafdeling 3.v. van het Deutsche Patent- und Markenamt d.d. 21 

augustus 2014 op te heffen en om het verzoek tot wissen van de merkregistratie af te wijzen. 

 

Eiseres en interveniënt eisen: 

 

 Afwijzing van het beroep. 
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Zij verdedigen beide het aangevochten besluit en zijn van mening dat het bij de rechte zijkanten niet 

om een wezenlijk kenmerk van de vorm gaat dat bepalend is voor de totale indruk van het merk. Deze 

zijkanten zouden onderdeel zijn van de typische rechthoekige basisvorm voor verpakkingen voor 

vruchtensap in de vorm van een drankzakje en zouden geen niet-technische, esthetische kenmerken 

zijn. Technisch gezien zorgen de zijkanten, aldus eiseres en interveniënt, voor de sluiting van de 

verpakking, waardoor lekken van de vloeistof wordt voorkomen, maar deze zijkanten zorgen 

bovendien, in tegenstelling tot verpakkingen met kleine indeukingen in de zijkant of met uitstulpingen 

of met een driehoekige vorm, voor een goede verhouding tussen verpakkingsvolume van de 

verpakking en zorgen ervoor dat de verpakking steviger staat. Door de parallel lopende zijkanten zou 

het bij de productie mogelijk zijn om de foliebanen recht en zonder materiaalverlies te snijden, 

waardoor dit de technisch meest zinvolle, meest eenvoudige en meest voordelige oplossing zou zijn. 

Bovendien zouden staande drankzakjes met rechte zijkanten ruimtebesparend zijn in de opslag en 

gemakkelijker zijn in het transport vergeleken met drankzakjes met eenzelfde volume met naar binnen 

toe ronde zijkanten (bijlage BE 4). De samenvoeging van de beide foliekanten naar boven toe zorgt 

ervoor, aldus eiseres en interveniënt, dat de gevulde verpakking steviger staat. De vanuit het 

vooraanzicht bolle, naar beneden toe smaller wordende vorm, die onvermijdelijk ontstaat wanneer de 

verpakking wordt gevuld, zou het voordeel bieden dat de gebruiker de verpakking onderaan goed kan 

vastpakken. Door de stevigheid van de lasnaad rondom de bodem en de ovale, gevouwen bodemvorm 

staat de verpakking, nadat deze is gevuld, bijzondere stevig. Door de flexibiliteit van de 

verpakkingsfolie zou niet alleen beschadiging bij opslag en transport worden voorkomen, omdat deze 

onder druk en bij stoten bijzonder flexibel is, zonder het risico op scheuren, maar hierdoor zou de 

verpakking ook beter hanteerbaar zijn en zou deze ruimtebesparend verwijderd kunnen worden. Een 

drankverpakking in de vorm van een drankzakje met stevige bodem is een verpakking typisch voor 

haar soort en waaraan de consument reeds op het moment waarop het octrooi hiervoor werd 

aangevraagd, gewend was. Deze verpakking zou meerdere belangrijke gebruikseigenschappen 

bezitten, die  behoren tot de soorttypische functies van drankverpakkingen: deze verpakking staat 

stevig en neemt als staande verpakking minder ruimte in beslag. Vanwege de flexibiliteit kan men deze 

verpakking goed vasthouden en worden scheuren in de verpakking voorkomen. Daarom zou ook aan 

alle vereisten krachtens § 3 lid 2 punt 1 MarkenG zijn voldaan. 

 

Tijdens de mondelinge behandeling hebben de partijen hun visie verdiept en nader toegelicht. 

Verweerster heeft onder voorbehoud om tot bewijsvoering verplicht te zijn, een deskundigenrapport 

verzocht met betrekking tot de vraag of het bij het betwiste merk gaat om de basisvorm van een 

verpakking op het gebied van alcoholvrije drank, vruchtendrank, vruchtensap en vruchtennectar, en 

met betrekking tot de bewering dat de rechte zijkanten rondom niet technisch noodzakelijk zijn. 

Bovendien heeft zij verzocht om indiening van beroep ontvankelijk te verklaren voor wat meerdere 

kwesties betreft, ten eerste, in hoeverre het voor de kwestie inzake de basisvorm van belang is of er 



 

7 

op het moment waarop de octrooiaanvraag voor het merk werd ingediend, andere voor van de 

verpakkingsvorm afwijkende vormen bestonden c.q. of een verpakkingsvorm in principe en altijd de 

basisvorm van deze verpakking binnen het betreffende productgebied vormt, ten tweede de vraag, 

welke criteria voor de basisvorm van een verpakking bij vormloze producten bepalend zijn, ten derde, 

in hoeverre het bij de vermelde vragen om juridische kwesties gaat of om feitenkwesties, en ten 

vierde, hoe men de technische werking controleert en of het hierbij een feitenkwestie of een 

juridische kwestie betreft. 

 

Voor wat betreft de verdere details wordt verwezen naar de inhoud van het dossier. 

 

II, 

 

Het ontvankelijke bezwaar van verweerster is ongegrond, omdat het betwiste driedimensionale merk 

zowel op het moment waarop octrooi werd aangevraagd als ook op het moment waarop het besluit 

werd genomen, geconfronteerd werd c.q. wordt met het bescherming belemmerende feit van de 

technisch vereiste vorm krachtens § 3 lid 2 punt 2 MarkenG. De merkafdeling heeft de registratie 

daarom terecht gewist (§§ 50 lid 1 en 2, 54 MarkenG). 

 

1. Een merk dient, indien dit wordt geëist, krachtens § 50 lid 1 en lid 2 zin 1 MarkenG te worden 

gewist op grond van bescherming absoluut belemmerende feiten krachtens §§ 3, 7, 8 lid 2 punt 1 tot 

en met 9 MarkenG, indien dit merk zowel op het moment waarop het octrooi werd aangevraagd 

(BHG2, GRUR3 2013, 1143, punt 15 – “Aus Akten werden Fakten”) als ook op het moment waarop het 

besluit over de eis om het de registratie te wissen, werd genomen (§ 50, lid 2 zin 1 MarkenG) niet voor 

bescherming in aanmerking kwam c.q. komt. 

 

2. De krachtens § 3 lid 1 MarkenG in principe voor merkregistratie in aanmerking komende, 

betwiste driedimensionale vormgeving bestond reeds op het moment waarop octrooi werd 

aangevraagd uitsluitend uit een vorm die voor het bereiken van een technisch effect vereist is en dit 

een merkbescherming belemmerende feit krachtens § 3 lid 2 punt 2 van het MarkenG bestaat ook 

vandaag de dag nog., 

 

[Afbeelding]  

 

                                                           
2
 BGH / Bundesgerichtshof: hoogste federaal gerechtshof in Duitsland 

3
 GRUR / Deutsche Vereinigung für Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Duitse vereniging voor  recht van industriële 

eigendom en auteursrecht 
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a) Onderwerp van het betwiste merk is de driedimensionale fotografische weergave van de vorm van een 

staand drankzakje gezien vanuit vijf perspectieven dat in combinatie met de betreffende producten van 

categorie 32 “alcoholvrije drank, vruchtendrank, vruchtensap en vruchtennectar” een drankverpakking vormt. 

 

b) Weliswaar moet hier niet het product zelf maar de verpakking hiervan worden beoordeeld, maar deze 

moet als gelijkgesteld aan het product worden gezien, indien het product zelf – zoals in dit geval – vanwege zijn 

vloeibare samenstelling geen eigen vorm heeft en daarom een verpakking absoluut nodig heeft (HvJEG, GRUR 

2004, 428 punt 37 – Henkel).  

 

c) Het een bescherming belemmerende feit krachtens § 3 lid 2 MarkenG geldt daarom niet enkel voor de 

vorm van het product, maar ook voor de verpakkingsvormen. 

 

d) Krachtens § 3 lid 2 punt 2 MarkenG komt een kenmerk dat uitsluitend uit een vorm bestaat, niet in 

aanmerking voor merkbescherming, indien de vorm bedoeld is om een technisch effect te bereiken. 

 

aa) Doel van deze uitsluitingbepaling – waarvan de toepassing niet vanwege het feit van algemeen gebruik 

kan worden  opgeheven – is om monopoliseren van technische oplossingen of gebruikseigenschappen van 

goederen via merkbescherming te voorkomen (HvJEG MarkenR 2017, 266, punt 33 – Yoshida/EUIPO; GRUR 2010, 

1008 punt 43-46 – Lego; GRUR 2003, 514 punt 72 – Linde, Winward en Rado; BGH GRUR 2010, 231 punt 25 – 

Legosteen; GRUR 2008, 71 punt 13 – Fronthaube; GRUR 2008, 510 punt 11 – Milchschnitte). Technische 

oplossingen worden ofwel – tijdelijk – beschermd in het kader van de bijzondere bescherming die het octrooi- of 

gebruiksmodelrecht biedt, of deze zijn gemeengoed. Door het verbod in § 3 lid 2 punt 2 MarkenG wordt 

gegarandeerd dat ondernemingen niet het merkenrecht kunnen opeisen, teneinde hun exclusieve rechten aan 

technische oplossingen zonder tijdelijke beperking te kunnen vastleggen (HvJEG ter aangehaalder plaatse punt 

45 – Lego). Met de woorden “exclusief” en “vereist” garandeert deze bepaling dat alleen die productvormen 

uitgesloten worden van registratie, die enkel een technische oplossing vormen en waarvan de inschrijving als 

merk derhalve de toepassing van deze technische oplossing door andere ondernemingen feitelijk zou 

belemmeren (HvJEG ter aangehaalder plaatse punt 26 –Yoshida/EUIPO; ter aangehaalder plaatse punt 48 – 

Lego). 

 

bb) Deze inschrijvingsbelemmering vereist dat de belangrijkste kenmerken van de betreffende vorm voor 

het bereiken van het betreffende technische effect technisch bepalend en voldoende zijn, ook indien dit effect 

door andere vormen ook bereikt kan worden, waarbij dezelfde of een andere technische oplossing wordt 

toegepast (HvJEG) ter aangehaalder plaatse punt 50 e.v. – Leg; HvJEG GRUR 2002, 804 punt 83 – 

Philips/Remington; BFH ter aangehaalder plaatse – Legosteen; GRUR 2006, 589 punt 18 – Scheerapparaat met 

drie scheerkoppen). Het is derhalve niet belangrijk of hetzelfde technische effect ook bij toepassing van andere 

alternatieve vormen bereikt kan worden. 

 

cc) De vraag of een dergelijk merk voor bescherming in aanmerking komt, kan op grond van deze bepaling 

evenwel niet met nee worden beantwoord, indien de vorm een belangrijk niet functioneel element bevat, 

bijvoorbeeld een decoratief of fantasievol element, dat voor deze vorm van belang is (HvJEG ter aangehaalder 
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plaatse punt 27 – Yoshida/EUIPO; ter aangehaalder plaatse punt 52, 59, 72 – Lego). Hierbij moet de term 

“belangrijk kenmerk” zo worden geïnterpreteerd dat deze betrekking heeft op de belangrijkste kenmerken van 

het merk (HvJEG ter aangehaalder plaatse punt 69 – Lego). 

 

dd) Bij de beoordeling van elk afzonderlijk geval moet worden bekeken in hoeverre er sprake is van deze 

kenmerken en dit is bij een niet al te moeilijke zaak – zoals hier – mogelijk aan de hand van enkel visuele controle 

(HvJEG ter aangehaalder plaatse punt 70 f – Lego). Hierbij is de wijze waarop de doelgroep van het merk dit merk 

vermoedelijk waarneemt, hoogstens een nuttig beoordelingscriterium (HvJEG ter aangehaalder plaatse, punt 76 

– Lego). 

 

e) Om vast te stellen, in hoeverre sprake is van een bescherming belemmerend feit krachtens § 3 lid 2 punt 

2 MarkenG moeten in eerste instantie de belangrijkste kenmerken van de vorm worden vastgesteld (HvJEG ter 

aangehaalder plaatse – Philip/Remington; BGH ter aangehaalder plaatse – Scheerapparaat met drie 

scheerkoppen, BGH ter aangehaalder plaatse Legostein), waarbij rekening moet worden gehouden met de visie 

van de betreffende doelgroepen, namelijk van de gemiddelde consument en de drankenvakhandel. 

 

aa) De kamer, waarvan de leden eveneens tot de doelgroepen van de geregistreerde drank behoren, heeft 

na controle van het merk met driedimensionale vorm geconcludeerd dat de hierna vermelde zes opvallende 

kenmerk van de betwiste verpakkingsvorm als belangrijke kenmerken moeten gelden:  

 

1. een rechtop staande drankzakje 

2. met vlakke kanten aan de zijkanten en aan de bovenste rand 

3. met een ovaal opengevouwen bodem 

4. met bolle welving, naar beneden enigszins geleidelijk aan smaller wordend 

5. met vanuit het zijaanzicht spievormig naar boven toe spits toelopende zijden 

6. van flexibel, ondoorzichtig materiaal. 

 

bb) De bepaling in hoeverre al deze kenmerken een technische functie vervullen, gebeurt aan de hand van 

objectieve criteria en onafhankelijk van de verkeersopvatting. 

 

aaa) Ter bepaling van de technische noodzaak van vormelementen kunnen bij de merkrechtelijke controle 

relevante octrooischriften en eerste schriftelijke octrooiaanvragen worden geraadpleegd, met name ook 

documenten over reeds eerder verleende octrooien (HvJEG ter aangehaalder plaatse punt 85 – Lego; BGH ter 

aangehaalder plaatse punt 20 – scheerapparaat met drie scheerkoppen), omdat deze documenten 

noodzakelijkerwijs de stand der techniek en de technische noodzaak van de uitvinding in details aantonen. 

Daarom is er sprake van een sterke aanwijzing dat het een technisch noodzakelijke vorm betreft, indien de 

vormgevingselementen in kwestie technische kenmerken zijn, die in octrooischriften of in schriftelijke aanvragen 

oftewel in de eisen, oftewel in de beschrijvingen worden vermeld (BPatG 28W (octrooi ) 2/02 – scheerkop). 

 



 

10 

bbb) Bovendien dient bij de beoordeling van de functionaliteit van de belangrijke kenmerken ook rekening te 

worden gehouden met het vraag, voor welke concrete producten octrooi voor het product werd aangevraagd 

c.q. is geregistreerd (HvJEG GRUR 2017, 66 punt 46 e.v. – Simba Toys/EUIPO [Rubi’s Cube]). 

 

cc) Deze zes kenmerken, die in belangrijke mate bepalend zijn voor de totale indruk van dit 

driedimensionaal verpakkingsmerk, zijn allemaal verbonden met een technisch effect (§ 3 lid 2 punt 2 MarkenG). 

Dit blijkt met het oog op de geregistreerde producten “alcoholvrije drank, vruchtendrank, vruchtensap en 

vruchtennectar” oftewel uit duidelijke technische feiten en/of uit de hierna vermelde verlopen c.q. herroepen 

octrooischriften: 

 

-  het op 24 oktober 1968 gepubliceerd Duitse octrooi nr. 1 281 140 voor een “verpakking van 

thermoplastische kunststof en voor de betreffende productieprocedure” (bijlage A 2, pag. 18 – pag. 

25 VA), dat overeenkomt met het Franse oorspronkelijke octrooi van de uitvinders Doyen nr. 

1.329.272 van 14 november 1962 (bijlage A 1, pag. 14 – 17 VA) en dat is bedoeld ter verbetering 

van de uitvindingen van een staand drankzakje voor vloeistoffen waarmee het op 12 mei 1942 

gepubliceerde VS-octrooi nr. 2,283,069 (bijlage A 3, pag. 26 – 28 VA) en het op 20 september 1955 

gepubliceerde VS-octrooi nr. 2,718,105 (bijlage A 4 pag. 29 – pag. 37 A)  zijn verbonden, 

 

- de schriftelijke eerste octrooiaanvraag van het Duitse octrooi nr. 2 234 933 van 31 januari 1974 

voor een “drankzakje” (bijlage BE 3, pag. 108-112 GA), dat zich onderscheidt door de 

hersluitbaarheid boven aan de verpakking, en 

 

- het op 16 oktober 1980 gepubliceerde en in 1985 herroepen Duitse octrooi van verweerster nr. 29 

15 238 voor een “drankzakje van meerlaags compoundmateriaal” (bijlage BE, pag. 96 – 107 GA). 

 

(1) Doordat het drankzakje rechtop staat, kan deze op verkooprekken worden geplaatst en hierdoor wordt 

het wegzetten van het drankzakje tijdens het gebruik vergemakkelijkt. Volgens de beschrijving in de eerste 

octrooiaanvraag nr. 2 234 933 zijn voor de verpakking van vloeistoffen “stevig staande zakjes” geschikt, die “net 

als flessen of blikjes rechtop weggezet kunnen worden” (pagina 2 lid 1). Doordat de verpakking rechtop wordt 

geplaatst, wordt bovendien voorkomen dat de vloeistof nadat de verpakking is geopend, eruit stroomt, hetgeen 

in het d.d. 20 september 1955 gepubliceerde VS-octrooi nr. 2,718,105 als volgt wordt omschreven:  

“A further object of the invention is the provision of an impoved container having a stiffened base of a type that 

it will remain upright when so set on a table or support, thereby eliminating the possibility of the contents 

draining thereform after opening” (kolom 1 regel 30-31). 

 

(2) De vlakke randen aan de zijkanten en aan de bovenste rand zijn bedoeld voor een veilige sluiting. Indien 

verweerster stelt dat niet de randen maar de lasnaden dienen ter voorkoming van het lekken van de 

drankvloeistof, dan moet erop geattendeerd worden dat enkel de randen, maar niet lasnaden als belangrijke 

kenmerken zichtbaar zijn. 

 



 

11 

(3) Omdat de bodem aan beide zijkanten gefixeerd is, wordt deze tijdens het vullen van de verpakking ovaal 

opengevouwen. Door de vouw op de bodem van de verpakking heeft de in de verpakking afgevulde vloeistof de 

mogelijkheid om zich probleemloos te verspreiden. De door het afvullen van de vloeistof ovaal opengevouwen 

bodem zorgt ervoor dat de verpakking stevig staat. Ten aanzien hiervan wordt in de beschrijving van de 

octrooiaanvraag nr. 2 234 933 gesteld dat de verpakking in de buurt van de bodem een dwarssnede krijgt die lijkt 

op de vorm van een ellips, zodat het drankzakje stevig staat (pagina 4 lid 1). 

 

(4) De bolle welving en de naar beneden toe enigszins smaller wordende vorm worden veroorzaakt door 

het afvullen van de verpakking, omdat bij het afvullen de bodem van de verpakking wordt opengevouwen en de 

linker en rechter kant enigszins naar binnen wordt getrokken. 

 

(5) De vanuit het zijaanzicht spievormig naar boven toe spits toelopende zijkanten van de verpakking 

ontstaan onvermijdelijk door de vlakke kant bovenaan de verpakking en de ovale bodem onderaan na het 

afvullen van de vloeistof. In combinatie met het opgevouwen standvlak na afvulling van de vloeistof ontstaat 

hierdoor onvermijdelijk een driehoekig silhouet. 

 

(6.1) Een drankzakje bestaat per definitie uit flexibel materiaal (zie Bleisch, Goldhahn, Schricker, Vogt, Lexikon 

Verpackungstechnik, 2003, pag. 52). Zoals reeds blijkt uit de beschrijving van het Duitse octrooi nr. 1 281 140 

(kolom 1 regel 30 e.v., kolom 5 regel 1 -5 ) is het flexibel materiaal bestendig tegen sterke druk en stoot zonder 

scheurrisico, omdat de druk van de vloeistof altijd gelijkmatig over de bodem van de verpakking wordt verdeeld. 

Door dit robuuste materiaal is het drankzakje dus beter beschermd tegen transportbeschadigingen. Tevens zorgt 

dit materiaal vóór het afvullen voor een ruimtebesparende opslag en achteraf voor minder afval 

(octrooiaanvraag nr. 2 234 933 pagina 2 lid 1). 

 

(6.2)  Ondoorzichtig materiaal verlaagt de lichtinlaat waardoor lichtgevoelige drankjes en het aroma hiervan 

niet worden geschaad. 

 

Dit betekent dat alle belangrijke kenmerken van het geregistreerde vormmerk alleen technische 

functies hebben. 

 

dd) In tegenstelling tot hetgeen verweerster stelt, vormen rechte zijranden geen belangrijk 

kenmerk voor de vormgeving van het betwiste merk. 

 

aaa) Immers vanwege de deukjes en vouwen in het drankzakje van het betwiste merk is niet 

duidelijk te zien of het drankzakje inderdaad rechte zijkanten heeft. 

 

bbb) Maar zelfs indien dit te zien zou zijn, dan nog zou dit voor de totale indruk slechts van 

secundair belang zijn, omdat verticaal verlopende zijkanten qua vormgeving absoluut overeenkomen 

met datgene wat binnen de drankverpakkingsbranche (bijvoorbeeld blikjes, flessen, blokvormige 

drankkartons van meerlaags materiaal, zoals Tetra-packs) al decennialang gebruikelijk is vanwege 
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ruimtebesparing bij de opslag, het transport en de presentatie. Dit betekent dat deze zijkanten ook 

indien rekening wordt gehouden met de doelgroep als bruikbaar beoordelingscriterium (HvJEG ter 

aangehaalder plaatse, punt 76 – Lego) niet als wezenlijk kenmerk voor de totale vormgeving zouden 

worden gezien. 

 

ee) Indien men ervan zou uitgaan dat juist zijranden een belangrijk kenmerk van het betwiste merk 

vormen, dan nog zouden deze toch ook technisch bepaald zijn. 

 

aaa) Immers, de kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn, hetgeen betekent dat bij 

de voor het afvullen van de vloeistof noodzakelijke sluiting van het drankzakje onvermijdelijk rechte 

kanten worden gevormd. Bovendien is bij rechte langszijden een groter afvulvolume mogelijk. 

 

bbb) Indien de zijkanten parallel lopen, kunnen bovendien in de productie van de foliebanen rechte 

banen worden geknipt zonder materiaalverlies, waardoor dit ook de technisch meest effectieve, de 

meest eenvoudige en de voordeligste productie oplevert. 

 

(1) De octrooiaanvraag van het Duitse octrooi nr. 2 234 933 van 31 januari 1974, waarin een 

verpakking in de vorm van een zakje met twee zijden van flexibel verpakkingsmateriaal wordt 

omschreven, waarbij de zijkanten van deze verpakking o.a. aan de zijranden door middel van 

langsnaden vast met elkaar zijn verbonden (pagina 1 -3 ), vermeldt dat voor een dergelijke, stevig 

staande verpakking in de vorm van een drankzakje de materiaalkosten en de productiekosten laag zijn 

(pagina 3 lid 1). 

 

(2) De octrooiaanvraag van verweerster nr. 29 15 238 van 16 oktober 1980 vermeldt in de 

beschrijving o.a. twee over de langskanten door middel van lasnaden met elkaar verbonden foliebanen 

en vermeldt bovendien dat door de uitvinding “een drankzakje ontstaat dat eenvoudiger en 

voordeliger geproduceerd kan worden” (pagina 4 lid 2). 

 

(3) Voor zover het HvJEG in zijn oordeel van 16 september 2015 (GRUR 2015, 1198 punt 52-57 – 

Nestlé/Cadbury [Kit Kat]) heeft geoordeeld dat de productiemodaliteiten in het kader van de 

beoordeling van de belangrijke functionele kenmerken van de vorm van een product niet bepalend 

zijn, omdat vanuit de visie van de consument de functionaliteiten van het product bepalend en de 

modaliteiten van de productie van het product onbelangrijk zijn, kan dit oordeel alleen betrekking 

hebben op een eerste controle in verband met de vraag, in hoeverre een vorm belangrijke kenmerken 

bezit, waarbij de verkeersopvatting een bruikbaar beoordelingscriterium vormt (HvJEG ter 

aangehaalder plaatse, punt 76 f – Lego), omdat de vraag in hoeverre sprake is van een technisch effect 

op basis van objectieve criteria en onafhankelijk van de verkeersopvatting moet worden beantwoord 
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(HvJEG MarkenR 2009, 75, punt 70 – Rode Legosteen, bevestigd door het HvJEG ter aangehaalder 

plaatse punt 84.f – Lego). 

 

ccc) Maar zelfs indien de productieprocedure buiten beschouwing zou worden gelaten bij de 

beoordeling van de technische noodzaak en indien de rechte zijranden niet functioneel zouden zijn, 

dan nog betreft het geen significant (HvJEG ter aangehaalder plaatse punt 59 – Lego), namelijk 

decoratief of fantasievol element (HvJEG ter aangehaalder plaatse punt 52 – Lego), van het betwiste 

verpakkingsvormmerk, dat voor deze vorm van belang zou zijn. Van een dergelijk niet technisch, 

esthetisch extra element zou alleen sprake zijn bij een decoratieve of creatieve vormgeving, echter 

niet bij de onderhavige rechte en dus meest eenvoudige kantvorm, die bij drankverpakkingen 

gebruikelijk is en waaraan de betreffende doelgroepen reeds sinds lang gewend zijn, zoals al uitvoerig 

uiteengezet. 

 

ff) Voor zover de merkafdeling de vierhoekige vorm een belangrijk kenmerk noemt, is dit niet 

juist, omdat in de beschikbare afbeelding van het merk nauwelijks duidelijke hoeken te zien zijn. 

Zelfs indien men echter ervan zou uitgaan dat vier hoeken te zien zijn, dan nog zou dit voor de totale 

indruk van ondergeschikt en dus onwezenlijk belang zijn. Want de vierhoekige vorm behoort tot de 

meest eenvoudige geometrische en bij drankverpakkingen zeer gebruikelijke vorm. 

 

gg) Het oordeel van de handelsrechtbank te Brussel van 23 december 2015 (map met bijlagen B 6, 

pag. 126 GA e.v.) in een procedure inzake merkinbreuk waarbij aansluitend in reconventie het wissen 

van de merkregistratie werk geëist, voor wat betreft het Benelux-gedeelte van de identieke IR-merk, 

waarin de rechtbank oordeelde dat de rechte randen een belangrijk, niet functioneel element vormen, 

omdat er talloze drankverpakkingen zijn, waarbij de randen aan de zijkant anders lopen, is niet 

conform de gevestigde rechtspraak van het HvJEG en BGH, volgens welke het niet van belang is of 

hetzelfde technische effect ook met toepassing van andere alternatieve vormen te bereiken is (HvJEG 

ter aangehaalder plaatse punt 50 e.v. – Lego; HvJEG ter aangehaalder plaatse – Philips/Remington; 

BGH ter aangehaalder plaatse – Legosteen; ter aangehaalder plaatse punt 18 – Scheerapparaat met 

drie scheerkoppen). 

 

hh) Vanwege de duidelijkheid van de omschreven technische situaties was er voor de kamer geen 

aanleiding voor bewijslevering door middel van een gerechtelijk deskundigenrapport conform § 74 lid 

1 MarkenG, zoals dit in beroepsprocedure binnen het merkenrecht in ieder geval alleen in 

uitzonderingsgevallen gebeurt, bijvoorbeeld wanneer sprake is van bijzonder moeilijke technische 

kwesties. Maar omdat het bij het betwiste merk een voorwerp voor dagelijks gebruik betreft, waarvan 

de vormgevingskenmerken gebaseerd zijn op overzienbare technische feiten, was de kamer zonder 

meer in staat om na uitgebreide inzage van de overgelegde  octrooischriften en octrooiaanvragen de 
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technische functionaliteit van de betreffende kenmerken te beoordelen (zie BPatG 28 W (octrooi) 2/02 

– Scheerkop). 

 

Bovendien kon de kamer, die niet verplicht is om aan een verzoek om nader onderzoek te voldoen, 

ervan afzien om een deskundigenrapport – zoals door verweerster geëist – op te vragen in verband 

met de vraag of het bij het betwiste merk ging om een basisvorm van een verpakking voor alcoholvrije 

drank, vruchtendrank, vruchtensap en vruchtennectar en in verband met de stelling dat de rechte 

zijkanten rondom de verpakking niet technisch noodzakelijk zijn (§ 73 lid 1 MarkenG). Immers, de 

kwestie inzake de basisvorm van een drankverpakking was bij de beoordeling van de technische 

functionaliteit van de belangrijke kenmerken van het betwiste merk niet van belang. Omdat de door 

verweerster gestelde rechte zijkanten geen belangrijk kenmerk van het betwiste merk vormen, is ook 

geen nader onderzoek nodig om vast te stellen of deze technisch noodzakelijk zijn. Indien de kamer 

een uitspraak heeft gedaan omtrent  de technische noodzaak van rechte zijkanten, dan zijn dit uitingen 

die voor het oordeel in deze zaak niet van belang zijn. 

 

3. Omdat reeds sprake is van een merkbescherming belemmerend feit krachtens § 3 lid 2 punt 2 

MarkenG, is het niet meer van belang of het merk bovendien volgens het bepaalde in § 3 lid 2 punt 1 

MarkenG niet voor bescherming in aanmerking komt. 

 

4. De door verweerster genoemde vroegere registraties rechtvaardigen geen ander oordeel. 

 

a) Voor zover eiseres in beroep verwijst naar drie andere drankzakjes, die voor haar in 1988 als 

          [afbeelding] 

driedimensionaal merk werden geregistreerd, namelijk 

 

(39836281)  [afbeelding] , (39836282 [afbeelding]  (39836283), doet zij enkel een beroep op de 

irrelevante vroegere registratie van eigen vergelijkbare merken (BGH GRUR 2008, 1093 punt 18 – 

Marlene-Dietrich-Bildnis I). 

 

 

b) De driedimensionale vormmerken [afbeelding]  (30133521),  [afbeelding] (30150364), 

[afbeelding] (30228922) en [afbeelding]  (30231961) zijn flessen of glazen en daarom niet vergelijkbaar 

met het betwiste merk waarbij het gaat om een staand drankzakje. 

 

[3 x afbeelding] 

c) De 3-D-merken [afbeelding] (30139138),  [afbeelding] (30139139), [afbeelding] 
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(30139140) werden pas in 2002, dus lang na het tijdstip waarop octrooi werd aangevraagd, 

geregistreerd. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat zij in tegenstelling tot het betwiste merk 

ieder minimaal één significant niet-functioneel designelement bezitten. 

 

5. Noch de stand van zaken, noch de rechtspositie, noch het handelen van betrokken partijen is 

aanleiding om voor wat betreft de veroordeling in de kosten van de beroepsprocedure omwille van 

redelijkheid te beschikken conform het bepaalde in § 71 lid 1 zin 1 MarkenG. 

 

6. Er bestaat geen aanleiding om aan het door verweerster ingediende verzoek tot toelating van 

beroep krachtens § 83 lid 2 MarkenG te voldoen. 

 

Er diende niet geoordeeld te worden over een juridische kwestie van principieel belang (§ 82 lid 2 punt 

1 MarkenG) en evenmin was de toelating van beroep noodzakelijk in het kader van de verdere 

ontwikkeling van het recht of om een uniforme jurisprudentie veilig te stellen (§ 82 lid 2 punt 2 

MarkenG). 

 

a) Er kan alleen op basis van het feitelijke of economische belang van een zaak geoordeeld 

worden dat het een principiële juridische kwestie betreft, voor zover de  gevolgen van het oordeel niet 

enkel van wezenlijk belang zijn voor de vermogensbelangen van de betrokken partijen, maar ook voor 

het algemene rechtsverkeer (BGH GRUR 2003, 259 punt 29 e.v.).De stelling dat vanuit deze visie sprake 

is van een principieel belang, is alleen mogelijk, indien de feitelijke of economische gevolgen van het 

juridisch geschil voor de algemeenheid concreet kunnen worden aangetoond. Bovendien moet in dit 

verband duidelijk worden gemaakt, waarom een corrigerend ingrijpen van de rechtbank die bevoegd is 

voor behandeling van het beroep [Rechtsbeschwerdegericht] in het algemeen belang noodzakelijk is. 

Dergelijke concrete feiten heeft verweerster niet gesteld. 

 

b) De door verweerster geformuleerde vraag of het voor de kwestie basisvorm van belang is of er 

op het tijdstip, waarop de octrooiaanvraag voor het betwiste merk werd ingediend al andere vormen 

bestonden die van de verpakkingsvorm van de betwiste verpakking afwijken, werd door het HvJEG en 

BGH reeds beantwoord door te stellen dat het niet van belang is of hetzelfde technische effect ook 

met toepassing van andere alternatieve vormen bereikt kan worden (HvJEG GRUR ter aangehaalder 

plaatse punt 50 e.v. – Lego; HvJEG ter aangehaalder plaatse – Philips/Remington; BGH ter 

aangehaalder plaatse – Legosteen; ter aangehaalder plaatse – Scheerapparaat met drie 

scheerkoppen). 

 

c) De vraag of een soort verpakkingsvorm in principe en altijd de basisvorm van deze verpakking 

binnen de productbranche in onderhavige zaak vormt, is niet van belang voor het oordeel in deze zaak, 
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alleen al vanwege het feit dat de kamer noch bij het vaststellen van de belangrijke kenmerken, noch bij 

de beoordeling van de technische functie van deze kenmerken, de basisvorm heeft bestudeerd. 

 

d) Om die zelfde reden is ook de vraag van verweerster, welke criteria voor de basisvorm van een 

verpakking bedoeld voor vormloze producten, bepalend zijn, voor het oordeel in deze zaak niet van 

belang. Bovendien gaat het hierbij om een feitenkwestie en niet om een juridische kwestie. 

 

e) De beoordeling of het gaat om een feitenkwestie of om een juridische kwestie is bij de 

beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep taak van de betreffende rechtbank. 

 

f) Bij de door verweerster gestelde vraag, hoe men het technische effect controleert, betreft het 

een feitenkwestie en niet een juridische kwestie en daarom vormt dit geen gegronde reden voor de 

ontvankelijkheid van het beroep.  

 

g) Ook indien de kamer door haar interpretatie van de vraag, hoe bepalend 

productiemodaliteiten zijn in het kader van § 3 lid 2 punt 2 MarkenG afgeweken zou zijn van het 

oordeel van het HvJEG (GRUR 2015, 1198 punt 52-57 – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]], dan zou dit noch de 

ontvankelijkheid van het beroep, noch de overlegging van de zaak aan het HvJEG noodzakelijk maken, 

omdat de kamer haar gronden voor de dit oordeel niet op deze visie baseert. 

 

h) Overigens heeft de kamer de rechtspraakprincipes van het Europese Gerechtshof en van het 

Bundesgerichtshof toegepast om uit te sluiten dat er sprake is van een technisch vereiste vorm en 

heeft zij geen uitspraak gedaan over nieuwe juridische kwesties van principieel belang. 

 

III. 

Informatie over ter beschikking staande rechtsmiddelen 

 

Tegen dit besluit is beroep alleen mogelijk indien wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden: 

 

1. de rechtbank die uitspraak heeft gedaan, was niet volgens voorschrift bezet, 

 

2. bij de beoordeling van de zaak was een rechter betrokken, die wettelijk was ontheven 

uit zijn rechterlijke functie of die was afgewezen omdat partijdigheid werd gevreesd, 

 

3. aan een der partijen werd niet de mogelijkheid geboden om door de rechtbank gehoord 

te worden, 
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4. een van de partijen was tijdens de procedure niet volgens wettelijk voorschrift 

vertegenwoordigd, tenzij deze partij zich stilzwijgend of nadrukkelijk ermee akkoord 

heeft verklaard dat deze procedure werd gevoerd, 

 

5. de uitspraak gebeurde aan de hand van een mondelinge behandeling, waarbij de 

voorschriften inzake openbaarheid van de procedure niet werden nageleefd of 

 

6. voor de uitspraak werden geen gronden aangevoerd. 

 

Het beroepsschrift moet door een advocaat/advocate die erkend is door het Bundesgerichtshof 

worden ondertekend en moet binnen één maand na betekening van de beschikking worden ingediend 

bij: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, Duitsland. Deze termijn kan niet worden 

verlengd. 

 

Kortge     Reker       Schödel 

 

prö 

 

Stempel Bundespatentgericht 

Gewaarmerkt afschrift: 

Handtekening, justitieel medewerkster 

als griffier aan de rechtbank 

 




