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I.     FEITEN EN PROCEDURE 

 

A. Feiten 

 

1. Op 21 september 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, van het 

Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: “BVIE”)1 een vordering tot doorhaling in, op 

basis van de grond voor nietigverklaring voorzien in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: er is sprake van 

gevaar voor verwarring tussen het bestreden merk en het oudere ingeroepen merk. 

 

2. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op Uniemerk inschrijving 16392565 van het woordmerk 

FOSBURY AND SONS, ingediend op 21 februari 2017 en ingeschreven op 9 augustus 2017 voor diensten 

in de klassen 35, 36, 41 en 43. 

 
3. Volgens het register is de verzoeker daadwerkelijk de houder van het oudere ingeroepen merk.  

 

4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1029916 van het woordmerk 

Fosbury Fund, ingediend op 14 februari 2018 en ingeschreven op 30 mei 2018 voor diensten in de 

klassen 35, 36 en 42. 

 

5. De vordering is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste inschrijving en is gebaseerd op alle 

diensten van het ingeroepen merk.  

 

6. De proceduretaal is het Nederlands. 

 

B.  Verloop van de procedure 

 

7. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele 

Eigendom (hierna: “het Bureau” of “BBIE”) ter kennis gebracht van partijen op 1 oktober 2018. In de loop 

van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure 

verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: 

“UR”). De administratieve fase is afgerond op 1 februari 2019.  

  

II. ARGUMENTEN  

 

A. Argumenten verzoeker 

 

8. Verzoeker vergelijkt allereerst uitvoerig de diensten en komt tot de conclusie dat deze identiek of 

sterk gelijkend zijn. Zo is er volgens verzoeker sprake van quasi identieke diensten in klasse 35 en van 

aanverwante diensten in klasse 36. De diensten in klasse 42 van de betwiste inschrijving overlappen met 

die in klasse 41 van het ingeroepen oudere merk, aldus verzoeker.  

 

9. De verzoeker legt uit dat Fosbury de naam is van de bekende atleet Dick Fosbury die een nieuwe 

sprong in de atletieksport introduceerde, te weten de Fosbury Flop. Het woord Fosbury wordt hierdoor 

                                                           
1 In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- 
en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing 
relevante wijziging hebben ondergaan. 
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geassocieerd met ‘out of the box’ denken. Het is niet beschrijvend voor de diensten waarvoor het werd 

geregistreerd, aldus verzoeker. Het woord Fund in het betwiste merk is het Engelse woord voor ‘fonds’ en 

is beschrijvend, zodat volgens verzoeker moet worden geconcludeerd dat Fosbury het dominante element 

in de betwiste registratie is. Het ingeroepen merk bestaat uit de naam FOSBURY en de woorden AND 

SONS, die frequent gebruikt worden in de naam van een (familie)bedrijf en derhalve een beperkt 

onderscheidend vermogen hebben. Volgens verzoeker is het dominante element van het ingeroepen merk 

FOSBURY. 

 
10. In visueel opzicht geldt volgens verzoeker dat beide merken beginnen met het dominante 

element FOSBURY. In beide gevallen wordt het dominante aanvangselement gevolgd door een tweede 

gedeelte, respectievelijk ‘Fund’ en ‘AND SONS’ en liggen ‘Fund’ en ‘AND’ visueel dicht bij elkaar, waardoor 

de merken volgens verzoeker visueel overeenstemmend zijn. 

 
11. Ten aanzien van de auditieve vergelijking merkt verzoeker op dat de merken met hetzelfde 

dominante element FOSBURY beginnen en dat de woorden waarop de merken eindigen, te weten ‘Fund’ 

en ‘SONS’ enige auditieve overeenstemming vertonen, zodat de merken auditief overeenstemmen.  

 
12. Begripsmatig verwijzen beide merken naar dezelfde bekende atleet Dick Fosbury. Het element 

‘AND SONS’ van het ingeroepen merk versterkt het idee dat het ‘out of the box’ denken (zie overweging 

9) wordt voortgezet door spreekwoordelijke zonen, namelijk de leden van de community van verzoeker. 

In het woord ‘Fund’ van de betwiste registratie zit ook een ‘community’ concept, volgens verzoeker. De 

merken stemmen in begripsmatig opzicht overeen, volgens verzoeker. 

 
13. Volgens verzoeker is het, gezien de overeenstemmende diensten, waarschijnlijk dat het relevante 

publiek het betwiste merk ‘Fosbury Fund’ als een project zal zien van FOSBURY AND SONS. 

 

14. Het relevante publiek bestaat zowel uit het grote publiek als een professioneel publiek, waarbij 

geldt dat er een gemiddeld aandachtsniveau is, aldus verzoeker. 

 
15. Wetende dat de tekens zeer vergelijkbaar zijn, is er volgens verzoeker onmiskenbaar een hoog 

risico op verwarring. 

 
16.  Verzoeker vraagt het Bureau de bestreden Benelux-inschrijving volledig door te halen. 

 

B. Argumenten verweerder 

 

17. Verweerder is gespecialiseerd in het uitvoeren van een valorisatietraject om meer winst te 

creëren uit bestaande intellectuele eigendommen van een onderneming en helpt bedrijven vervolgens 

deze nieuwe technologieën op de markt te brengen. Het Fosbury Fund voorziet kapitaal voor het 

uitvoeren van business development projecten van verweerder. 

 

18. Gezien de diensten in kwestie bestaat het relevante publiek voor wat betreft de diensten van 

verweerder uit klanten die op zoek zijn naar financiële ondersteuning voor nieuwe toepassingen van hun 

bestaande materiaalkundige technologieën. Het relevante publiek van verzoeker betreft klanten die op 

zoek zijn naar logistieke en administratieve ondersteuning van hun bedrijf/beroep waaronder de 

beschikking over een flexibele, aangename werkruimte. Verweerder concludeert dat de respectievelijke 

publieken in casu naar een substantieel verschillende dienst op zoek zijn.  
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19. Volgens verweerder moet het risico op verwarring bij de klanten van FOSBURY AND SONS 

worden onderzocht, waarbij duidelijk is dat het doelpubliek voor de specifieke diensten een hoger 

aandachtsniveau heeft, omdat het kiezen van de juiste kantoorruimte ook gepaard gaat met de sociale 

status van de klant.  

 

20. Ook verweerder geeft aan dat de term ‘Fosbury’ verwijst naar de oud-atleet Dick Fosbury en dat 

deze term duidelijk niet beschrijvend is voor de diensten in kwestie. Hoewel beide merken het woord 

Fosbury bevatten, is deze term daarom nog niet het dominerende element van het betwiste merk, zoals 

verzoeker stelt. Volgens verweerder kan ook een niet-dominerend element een zelfstandige 

onderscheidende functie vervullen. In de combinatie ‘Fosbury Fund’ kan er volgens verweerder niet 

gesteld worden dat één deel meer dominant is dan het andere. Door de doordachte alliteratie, ‘FF’ 

vormen de twee woorden namelijk één geheel, aldus verweerder.  

 
21. In begripsmatig opzicht geldt dat het begrip ‘Fosbury’ verwijst naar de bekende atleet en er, 

volgens verweerder, wordt getracht de diensten te linken aan een zekere vorm van ‘out of the box’ 

denken. Het tweede element van het betwiste teken is ‘Fund’ hetgeen aangeeft dat de diensten waarop 

het merk betrekking heeft van financiële aard zullen zijn. Het verwijst echter niet naar enige valorisatie 

van bestaande intellectuele eigendommen en is bijgevolg niet louter beschrijvend, aldus verweerder. 

 
22. Verweerder betwist dat de merken visueel overeenstemmend zijn. Volgens verweerder zal de 

consument het merk ‘Fosbury Fund’ als geheel bekijken, waardoor het duidelijk visueel afwijkt van 

‘FOSBURY AND SONS’. Bovendien liggen de woorden ‘Fund’ en ‘AND SONS’ visueel niet dicht bij elkaar. 

Hoewel in beginsel geldt dat de consument meer belang hecht aan het begin van een teken, zal de 

consument door het visueel parallellisme van twee woorden die beginnen met een ‘F’ gevolgd door een 

klinker, niet meer belang hechten aan het woord ‘Fosbury’ dan aan het woord ‘Fund’. Volgens verweerder 

zijn de merken zijn daardoor visueel duidelijk verschillend.   

 
23.  Auditief geldt volgens verweerder ook dat de merken duidelijk verschillend zijn. Hoewel ze met 

hetzelfde woord beginnen, vertonen ze in de andere elementen duidelijke auditieve verschillen. Zo 

verschillen ‘Fund’ en ‘AND SONS’ in het aantal lettergrepen en zijn deze auditief compleet verschillend.  

 
24. De diensten in klasse 35 worden fundamenteel verschillend ingevuld en de geregistreerde 

diensten zijn volgens verweerder dan ook substantieel verschillend. Zeker en vast wat betreft de 

exploitatie van uitvindingen, kan verzoeker, volgens verweerder, dus niet om een doorhaling verzoeken. 

Verweerder is ook van mening dat zijn financiële diensten in klasse 36 niet overeenstemmen met de 

vastgoeddiensten van verzoeker in diezelfde klasse. De diensten in respectievelijk klasse 41 en klasse 42 

zijn duidelijk verschillend volgens verweerder, het gaat immers in het ene geval om opleidingen en 

workshops en in het andere geval om professionele raadgeving. 

 
25. Volgens verweerder is er bijgevolg geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het 

Bureau dan ook de vordering tot nietigverklaring af te wijzen en verzoeker in de kosten te verwijzen. 

 

 

III.  BESLISSING 

 

A.1 Juridisch kader 
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26. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk 

schriftelijk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na 

het zijne komt, conform de bepalingen in artikel 2.2ter (1)(b) BVIE. 

 

27. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover in dit geval van belang: “Een merk […] kan, indien 

ingeschreven, nietig worden verklaard indien: […] sub b het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder 

merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek 

gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere 

merk”. 

 
A.2 Met betrekking tot de grond zoals uiteengezet in artikel 2.2ter, lid 1, sub BVIE – 

relatieve nietigheid en gevaar voor verwarring 

  

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der 

lidstaten”(hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als 

het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, 

in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden 

beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, 

C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, 

ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca 

Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 

2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006). 

 

Vergelijking van de tekens  

 

29.  Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub 

b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring 

het gevolg is van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument 

van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling 

van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar 

en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, 

ECLI:EU:C:1997:528). 

 

30. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of 

begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt 

opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende 

bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).  

 

31. De te vergelijken merken zijn de volgende: 

 

Ingeroepen merk: Bestreden merk: 
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FOSBURY AND SONS 

 

 

Fosbury Fund 

 

Begripsmatige vergelijking 

 

32. Beide merken delen het element FOSBURY. Verzoeker en verweerder zijn unaniem in de 

vaststelling dat dit een achternaam betreft die verwijst naar de persoon Richard Douglas (Dick) Fosbury, 

een voormalig hoogspringer uit de Verenigde Staten, die als eerste een techniek populair maakte, waarbij 

de atleet na een gebogen aanloop ruggelings de lat passeert. Beide kennen bovendien dezelfde 

additionele betekenis aan deze naam toe, namelijk dat deze symbool staat voor het zogenaamde ‘out of 

the box’ denken’ (zie overwegingen 9, 12 20 en 21). De begripsmatige overeenstemming gelegen in het 

element Fosbury is tussen partijen duidelijk in confesso. 

 

33. In het oudere merk wordt het element FOSBURY gevolgd door de Engelse woordcombinatie AND 

SONS, dat ‘en zonen’ betekent. In het economisch verkeer is dit een gangbaar achtervoegsel in handels- 

en bedrijfsnamen om familiebedrijven aan te duiden, welke traditioneel overgingen van vader op zoon. 

Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet 

beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen 

totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184) Het dominante element van 

het ingeroepen merk is derhalve FOSBURY. 

 
34. In het betwiste merk wordt het element Fosbury gevolgd door het Engelse woord Fund, hetgeen 

fonds betekent.2 In relatie tot economische (zakelijke) of financiële diensten kan dit woord dienen om een 

kenmerk aan te duiden van de diensten in kwestie. Gezien de diensten waarvoor het betwiste merk werd 

geregistreerd, kan ook hier worden geconcludeerd dat Fosbury het dominante element vormt van het 

(samengestelde) merk (GEU, Budmen, reeds aangehaald) 

 
35. Tussen partijen is de begripsmatige overeenstemming van het dominante element van beide 

merken in confesso. In het vervolg van deze beslissing zal het Bureau daarvan uit gaan.     

 

Visuele vergelijking 

 

36. Het ingeroepen merk en het bestreden merk zijn beide woordmerken. Het ingeroepen merk 

bestaat uit drie woorden van respectievelijk zeven, drie en vier letters. Het bestreden merk bestaat uit 

twee woorden van respectievelijk zeven en vier letters. Het eerste woord, FOSBURY, is identiek in beide 

merken, waarbij wordt opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet 

terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die 

zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). De merken verschillen in het tweede 

deel, te weten AND SONS in het ingeroepen merk en Fund in het bestreden merk. 

 

                                                           
2 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fund_1?q=fund: an amount of money that has 
been saved or has been made available for a particular purpose or money that is available to be spent. 
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37. In het algemeen zal de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk 

(zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dit betreft 

bovendien het dominante element (zie overwegingen 33 en 34). 

 
38. De merken stemmen in visueel opzicht sterk overeen. 

 
Auditieve vergelijking 

 

39. Het ingeroepen merk bestaat uit drie woorden. Het eerste woord heeft drie lettergrepen, -FOS-

BU-RY. De twee daaropvolgende woorden bestaan beide uit één lettergreep, -AND en -SONS. Het eerste 

woord van het betwiste merk is identiek aan dat van het ingeroepen merk en het tweede woord bestaat 

uit één lettergreep, -Fund.  

 

40. Ook in auditief opzicht geldt dat in de regel meer belang wordt gehecht aan het eerste deel van 

een merk (zie overweging 37). Dit eerste element, FOSBURY, betreft tevens het langste element en is 

volledig identiek. Het auditieve verschil is uitsluitend gelegen in het tweede, minder dominante, deel van 

de merken. 

 
41. De merken zijn auditief sterk overeenstemmend.  

 

Conclusie  

 

42. De merken zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief sterk overeenstemmend. 

 

Vergelijking van de diensten 

 
43.  Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening 

worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. 

Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel 

complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd). 

 

44. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen merk en de diensten waartegen de vordering 

tot doorhaling is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals 

opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.  

 

45. De te vergelijken diensten zijn de volgende: 

 

Vordering tot doorhaling gebaseerd op: Vordering tot doorhaling gericht tegen: 

Kl 35 Ontwikkeling van bedrijven, te weten het 

leveren van ondersteuning bij het opstarten 

van bedrijven van derden; Het aanbieden van 

ondersteuning bij beheer van commerciële 

zaken voor andere bedrijven; Het leveren van 

administratieve ondersteunende diensten; Het 

aanbieden van administratieve diensten voor 

andere bedrijven; Zakelijke onlinenetwerken; 

Kl 35 Marktonderzoek en -studies; 

Marktonderzoek en -analyse; Marktonderzoek 

en commerciële analyse; Advisering inzake 

bedrijfsvoering; Verstrekken van informatie 

over bedrijfsvoering; Hulp bij zakelijke 

bedrijfsvoering; Diensten op het gebied van 

bedrijfsvoering; Beheer van commerciële 

zaken met betrekking tot ontwikkeling van 
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Het administreren van groepsinkopen en 

andere kortingsprogramma's, te weten het 

onderhandelen met 

verzekeringsmaatschappijen, banken, 

maatschappijen die creditcardtransacties 

verwerken, reisbureaus en 

vervoersondernemingen, om deelnemers van 

een bedrijfsverenigingen in staat te stellen 

kortingen te krijgen bij de aankoop van 

dergelijke diensten van derden; Het 

organiseren en houden van speciale 

evenementen voor zakelijke doeleinden; 

Beheer van commerciële zaken; Zakelijke 

administratie; Zakelijke advisering met 

betrekking tot franchising van een ledenclub; 

Het organiseren van tentoonstellingen en 

events voor commerciële doeleinden en voor 

reclame. 

bedrijven; Advies en informatie betreffende 

commercieel bedrijfsbeheer; Advisering op 

het gebied van zakelijke strategieën; 

Advisering voor commerciële ondernemingen 

op het gebied van bedrijfsvoering; 

Consultancy met betrekking tot commerciële 

analyse; Evaluatie op zakelijk gebied; 

Exploitatie van uitvindingen (Zakelijke 

advisering inzake de -); Het opstellen van 

rapporten inzake marktonderzoek; 

Ondersteuning, advisering en raadgeving 

betreffende commerciële planning; 

Ondersteuning, advisering en raadgeving 

inzake commerciële analyse; Uitvoeren van 

commerciële haalbaarheidsstudies; Uitvoeren 

van bedrijfsevaluaties; Marktanalyse; 

Marktstudies; Marktanalyses; Marktstudie; 

Marktonderzoek; Marktonderzoekanalyse; 

Marktonderzoeksrapporten; Commerciële 

marktanalyse; Marktanalyse en –onderzoek. 

 

Kl 36 Beheer van onroerend goed; Diensten op 

het gebied van onroerend goed; Verpachting 

van onroerende goederen; Verhuur van 

kantoorruimte; Verhuur van kantoorruimte; 

Verpachting van onroerende goederen; 

Makelaardij in onroerende goederen. 

Kl 36 Risicokapitaal (Diensten op het gebied 

van -); Financiële ondersteuning en 

sponsoring; Verstrekken van risicokapitaal; 

Beheer van risicokapitaal; Beheer van 

risicokapitaalfondsen; Diensten op het gebied 

van risicokapitaal en beheer van 

risicokapitaal. 

 

Kl 41 Opvoeding; Onderwijs, te weten het 

organiseren en plannen van opleidingen, 

lessen, seminars, workshops op het gebied van 

kunst, zaken, design, mode, voedsel, 

gezondheid, marketing, fotografie, sociale 

netwerken en technologie; Coaching (training); 

Het organiseren en houden van workshops, 

lezingen en conferenties; Instructiecursussen 

(Het geven van -); Ontspanning; Sportieve en 

culturele activiteiten; Organisatie van 

sportevenementen; Kunsttentoonstellingen; 

Fotografie; Modeshows voor ontspanning; 

Organiseren en uitvoeren van concerten; 

Organisatie van recreatieve evenementen; 

Uitgave van webtijdschriften; Elektronische 

publicatie on line van boeken en week- of -
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maandbladen; Diensten van gezelligheidsclubs; 

Het organiseren en houden van feesten, 

kampen, concerten voor zakelijke doeleinden. 

 Kl 42 Professionele raadgeving op het gebied 

van technologie; Technologie (Professionele 

raadgeving op het gebied van -). 

 

Kl 43 Tijdelijke huisvesting; Het aanbieden van 

huisvesting voor bijeenkomsten en sociale 

ontmoetingen; Verhuur van vergaderzalen; 

Verhuur van tentoonstellingsruimten; 

Kantoorruimte (Verhuur van tijdelijke -); 

Huisvesting voor bedrijven (Verschaffen van 

tijdelijke -); Verschaffen van 

ledenaccommodatie; Hoteldiensten; Het 

verstrekken van voedsel en drank; Catering; 

Diensten van café-restaurants; Bardiensten; 

Restauratie [het verstrekken van maaltijden]; 

Snackbars; Verhuur van tijdelijke 

kantoorruimte, voorzien van privékantoren, 

kantooruitrusting, postkamer, 

reproductieruimte, receptie, keuken, 

vergaderruimten, telecommunicatieapparatuur 

en andere kantoorvoorzieningen; Het 

verschaffen van werkruimte met 

kantooruitrusting en andere voorzieningen voor 

opkomende, opstartende en bestaande 

bedrijven; Diensten van ledenclubs, te weten 

het aanbieden van faciliteiten in verband met 

het houden van zakelijke bijeenkomsten; Het 

aanbieden van faciliteiten voor zakelijke 

conferenties en conventies en voor 

tentoonstellingen voor zakelijke doeleinden. 

 

 

 

Klasse 35 

 

46. De diensten “Advisering inzake bedrijfsvoering; Verstrekken van informatie over bedrijfsvoering; 

Hulp bij zakelijke bedrijfsvoering; Diensten op het gebied van bedrijfsvoering; Beheer van commerciële 

zaken met betrekking tot ontwikkeling van bedrijven; Advies en informatie betreffende commercieel 

bedrijfsbeheer; Advisering op het gebied van zakelijke strategieën; Advisering voor commerciële 

ondernemingen op het gebied van bedrijfsvoering; Consultancy met betrekking tot commerciële analyse; 

Evaluatie op zakelijk gebied; Ondersteuning, advisering en raadgeving betreffende commerciële planning; 

Ondersteuning, advisering en raadgeving inzake commerciële analyse; Uitvoeren van commerciële 

haalbaarheidsstudies; Uitvoeren van bedrijfsevaluatie” van het betwiste merk zijn deels gelijk en deels 
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overeenstemmend aan de diensten “Ontwikkeling van bedrijven, te weten het leveren van ondersteuning 

bij het opstarten van bedrijven van derden; Het aanbieden van ondersteuning bij beheer van 

commerciële zaken voor andere bedrijven; Beheer van commerciële zaken” van het ingeroepen merk. Het 

betreft in alle gevallen zakelijke (advies-) diensten die worden verleend aan derden bij de bedrijfsvoering. 

Deze diensten worden in de regel verleend door gespecialiseerde bedrijven zoals “business consultants” 

die informatie verzamelen en hulpmiddelen verstrekken om hun klanten in staat te stellen hun 

bedrijfsvoering te optimaliseren en marktaandeel te verkrijgen, behouden of uit te breiden. De diensten 

stemmen overeen naar hun aard, wijze van verlening en bestemming (doel).  

 

47. De diensten “Marktonderzoek en -studies; Marktonderzoek en -analyse; Marktonderzoek en 

commerciële analyse; Het opstellen van rapporten inzake marktonderzoek;  Marktanalyse; 

Marktstudies; Marktanalyses; Marktstudie; Marktonderzoek; Marktonderzoekanalyse; 

Marktonderzoeksrapporten; Commerciële marktanalyse; Marktanalyse en –onderzoek” van het betwiste 

merk zijn overeenstemmend aan de diensten “Ontwikkeling van bedrijven, te weten het leveren van 

ondersteuning bij het opstarten van bedrijven van derden; Het aanbieden van ondersteuning bij beheer 

van commerciële zaken voor andere bedrijven; Beheer van commerciële zaken” van het ingeroepen merk. 

Zij liggen immers ook in het verlengde van het advies en de ondersteuning aan bedrijven in het kader 

van het optimaliseren van hun bedrijfsvoering en zijn daarvoor onontbeerlijk. Zij worden ook door 

dezelfde ondernemingen aangeboden, zoals “business consultants” (zie overweging 46). De diensten 

stemmen derhalve ook overeen naar hun wijze van verlening en hun bestemming. 

 
48. De dienst “Exploitatie van uitvindingen (Zakelijke advisering inzake de -)” van het betwiste merk 

valt tevens onder de bredere noemer van het zakelijk ondersteunen van bedrijven zoals omvat door de 

diensten “Ontwikkeling van bedrijven, te weten het leveren van ondersteuning bij het opstarten van 

bedrijven van derden; Het aanbieden van ondersteuning bij beheer van commerciële zaken voor andere 

bedrijven” van het ingeroepen ouder merk. De diensten zijn daarmee op zijn minst overeenstemmend. 

Immers, voor een succesvolle exploitatie van een onderneming is ook van belang dat bedrijven 

geadviseerd worden over de valorisatie van hun immateriële activa en deze stemmen derhalve overeen 

naar hun aard, bestemming en de wijze waarop deze diensten worden verleend. 

 
Klasse 36 

 

49. De diensten “Risicokapitaal (Diensten op het gebied van -); Financiële ondersteuning en 

sponsoring; Verstrekken van risicokapitaal; Beheer van risicokapitaal; Beheer van risicokapitaalfondsen; 

Diensten op het gebied van risicokapitaal en beheer van risicokapitaal” van het betwiste merk zijn niet 

overeenstemmend aan de diensten van het ingeroepen merk in klasse 36 noch aan die in andere klassen. 

De diensten van het ingeroepen merk in klasse 36 zijn alle diensten op het gebied van onroerend goed, te 

weten “Beheer van onroerend goed; Diensten op het gebied van onroerend goed; Verpachting van 

onroerende goederen; Verhuur van kantoorruimte; Verhuur van kantoorruimte; Verpachting van 

onroerende goederen; Makelaardij in onroerende goederen”. Deze diensten zijn gericht op het vinden en 

beschikbaar maken van onroerend goed voor klanten, waarbij bemiddelende diensten worden verricht. 

Consumenten onderscheiden deze diensten duidelijk van de diensten van het betwiste teken die in de 

regel worden verleend door (gespecialiseerde) financiële dienstverleners. Het enkele feit dat financiën 

(ook) benodigd zijn voor het verwerven of het gebruik van onroerend goed volstaat op zichzelf niet om 

overeenstemming of complementariteit tussen deze diensten aan te nemen. De diensten verschillen 

immers naar hun aard, bestemming en wijze van verlening. 
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Klasse 42 

 

50. De diensten “Professionele raadgeving op het gebied van technologie; Technologie (Professionele 

raadgeving op het gebied van -)” van het betwiste merk zijn niet overeenstemmend aan enige dienst van 

het oudere ingeroepen merk. Het betreft in casu adviesdiensten op het gebied van technologie, welke in 

de regel verleend worden door specialistische technische adviesbureaus, bedrijven of instellingen, zoals 

ingenieursbureaus of IT-bedrijven. De diensten verschillen daarmee naar hun aard, bestemming en wijze 

van verlening. Zij zijn evenmin concurrerend noch complementair. 

 

Conclusie 

 

51. De diensten zijn deels gelijk, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend. 

 

A.3 Globale beoordeling 

 

52. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, 

de gelijkheid of overeenstemming van de waren en diensten en de tekens een rol. 

 

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 

Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of 

diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de gelijke en 

overeenstemmende diensten gericht op zowel het algemene publiek, als op een professioneel publiek, 

waarbij moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau. Derhalve moet een normaal 

aandachtsniveau in aanmerking worden genomen.  

 

54. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk 

sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel wegens hun bekendheid op de markt, een sterke 

onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe 

onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Zowel 

verzoeker als verweerder zijn van mening dat de naam Fosbury geassocieerd kan worden met ‘out of the 

box’ denken (zie overweging 32). Naar oordeel van het Bureau kan deze naam in dat specifieke geval 

hooguit als verwijzend worden opgevat, maar niet als beschrijvend. Het ingeroepen merk beschrijft geen 

kenmerken van de betrokken diensten, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend 

vermogen. 

 
55. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge 

samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de 

merken en de overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een 

geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door 

een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd 

Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).  

 
56. De tekens zijn begripsmatig overeenstemmend en visueel en auditief sterk overeenstemmend. 

De diensten zijn deels gelijk of overeenstemmend en deels niet-overeenstemmend. Het Bureau is op 
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grond van het bovenstaande van oordeel dat het publiek kan menen dat de gelijke en overeenstemmende 

diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. 

 
B. Conclusie 

 

57. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau 

van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek ten 

aanzien van de gelijke en overeenstemmende diensten. 

  

IV.  BESLUIT 

 

58. De vordering tot doorhaling met nummer 3000046 wordt gedeeltelijk toegewezen. 

 

59. De Benelux inschrijving met nummer 1029916 wordt doorgehaald voor de volgende diensten die 

gelijk of overeenstemmend zijn, te weten: 

 
- Klasse 35: alle diensten. 

 
60. De Benelux inschrijving met nummer 1029916 blijft geregistreerd voor de niet-

overeenstemmende diensten, te weten: 

 

- Klasse 36: alle diensten. 

- Klasse 42: alle diensten. 

 

61. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE jo. 

regel 1.44, lid 2 UR aangezien het verzoek tot doorhaling slechts ten dele gegrond is. 

 

 

Den Haag, 10 januari 2020 
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