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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten

1. Op 18 oktober 2018 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, van het
Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: “BVIE”)! 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 12491064 van het woordmerk
MOCCIS, ingediend op 10 januari 2014 en ingeschreven op 1 mei 2014 voor waren in de klasse 25.

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 962744 van het woordmerk
mockies, ingediend op 2 september 2014 en ingeschreven op 24 november 2014 voor waren in de

klassen 18, 24 en 25.

5. De vordering is ingesteld tegen alle waren in klasse 25 van de betwiste inschrijving en is
gebaseerd op alle waren 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 2 november 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 2 januari 2020.

II. ARGUMENTEN

A. Argumenten verzoeker

8. Verzoeker stelt dat het bestreden merk op een latere datum is aangevraagd dan het ingeroepen
merk en betoogt dat het ingeroepen merk derhalve het oudere recht is. Daarnaast is in het kader van

deze doorhalingsprocedure het ingeroepen merk niet gebruiksplichtig.

9. Met betrekking tot de onderhavige waren betoogt verzoeker dat de waren van het ingeroepen
merk deels gelijk zijn aan en deels overeenstemmend zijn met de bestreden waren in klasse 25.

10. Volgens verzoeker zijn de merken visueel overeenstemmend, omdat beide woorden ongeveer
even lang zijn, het eerste deel ‘MOC’ identiek is en het laatste deel ‘IS’ en 'IES’ sterk gelijkend is.

! 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 materiéle en voor de beslissing
relevante wijziging hebben ondergaan.
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11. Daarnaast stelt verzoeker dat een aanzienlijk deel van het publiek in de Benelux de merken op
dezelfde wijze zal uitspreken. Indien het merk niet identiek wordt uitgesproken door het publiek, dan ligt
het voor de hand dat de uitspraak zeer overeenstemmend zal zijn, aldus verzoeker.

12. Verzoeker stelt dat geen van de merken een duidelijke begripsmatige betekenis heeft in een van
de talen in de Benelux. Voor zover het publiek in beide merken een verwijzing naar mocassin schoenen
begrijpt, betoogt verzoeker dat dit zorgt voor een begripsmatige overeenstemming tussen de merken.
Volgens verzoeker zijn de merken echter niet begripsmatig overeenstemmend, noch verschillend.

13. Verzoeker betoogt dat het ingeroepen merk niet beschrijvend is. Evenmin is er op andere wijze
sprake van een gebrek aan onderscheidend vermogen. Om die reden moet worden uitgegaan van een
normaal onderscheidend vermogen. Het relevante publiek heeft volgens verzoeker een gemiddeld
aandachtsniveau.

14. Op grond van het voorgaande concludeert verzoeker dat er sprake is van gevaar voor verwarring
met betrekking tot de bestreden waren in klasse 25.

15. Verzoeker vraagt het Bureau de bestreden Benelux-inschrijving door te halen met betrekking tot
de waren in klasse 25 en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

16. Verweerder licht toe dat onder het bestreden merk sinds 2014 babyschoentjes worden verkocht.
In januari 2017 is verweerder op een beurs in Parijs aangesproken door een persoon die is gelieerd aan
verzoeker en heeft deze persoon haar medegedeeld om te stoppen met het gebruik van de naam
Mockies. Vervolgens is er tussen partijen in maart 2017 en in maart, april en oktober 2018 via e-mail
contact geweest. Verweerder geeft hierbij aan dat verzoeker steeds gedurende lange periodes niets van
zich liet horen. Tussentijds heeft verweerder geen kans gehad om in contact te komen met verzoeker.
Toen er wel sprake was van contact, heeft verzoeker volgens verweerder geen enkel begrip getoond voor
de persoonlijke en medische situatie van verweerder, veroorzaakt door een auto-ongeluk. Vervolgens is
verzoeker, zonder aankondiging, de onderhavige doorhalingsprocedure gestart meer dan twee jaar na het
eerste contact op de beurs in Parijs, aldus verweerder.

17. Verweerder stelt zich op het standpunt dat het ingeroepen merk een soortaanduiding is geworden
en verwijst hierbij naar de wijze waarop verzoeker gebruik maakt van dit merk. Volgens verweerder
gebruikt verzoeker in de praktijk de naam MOCCIS expliciet als verwijzing naar, dan wel beschrijving van
een mocassin schoen. Verweerder betoogt ook dat wederverkopers en webshops van derden ook bij het
aanbieden van de schoenen van verzoeker onder de naam MOCCIS, uitleggen dat het gaat om mocassins.
Om die reden is dit woord een beschrijvende aanduiding voor dergelijke schoenen. Verweerder merkt
hierbij nog op dat uit rechtspraak volgt dat verbasteringen, verkleinwoorden, afkortingen en equivalenten
of alternatieven van een beschrijvend woord eveneens beschrijvend zijn en een soortnaam zijn. De
aanduiding ‘moccis’ is dus beschrijvend voor mocassins en reeds hierom kan er geen sprake zijn van
verwarringsgevaar, aldus verweerder.

18. Voor zover het woord ‘moccis’ niet op zichzelf louter beschrijvend is, betoogt verweerder dat in
ieder geval het eerste deel ervan (MOC- of MOCC-) beschrijvend is, omdat dit een directe verwijzing is
naar het woord mocassin. Om die reden zal de aandacht van het publiek uitgaan naar de verschillen
tussen de merken aan het eind, te weten -IS vs -CKIES. Deze verschillen zorgen ervoor dat er geen
sprake kan zijn van verwarringsgevaar, aldus verweerder.
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19. In het kader van de auditieve vergelijking betoogt verweerder dat het Nederlandse woord
mocassin in het Engels met twee c's wordt geschreven en derhalve ook anders wordt uitgesproken.
Verweerder betoogt verder dat het woord MOCCIS zal worden uitgesproken als “mok-kiss” (met een korte
0 en korte i) en het woord MOCKIES als “mé-kies” (met een lange o en lange i). De merken bevatten
derhalve belangrijke auditieve verschillen, aldus verweerder.

20. Verweerder stelt ook dat indien het publiek in beide merken een begripsmatige verwijzing naar
mocassins zal herkennen, dit niet kan leiden tot verwarringsgevaar, omdat deze begripsmatige
overeenstemming betrekking heeft op een beschrijvende aanduiding. Daarnaast is het volgens
verweerder mogelijk dat het publiek het bestreden merk opvat als een verwijzing naar het woord ‘to
mock’ (de draak ergens mee steken). Dit zorgt voor een begripsmatig verschil tussen de merken.

21. Verweerder betoogt verder dat er sprake is van neutralisering, omdat het woord MOCCIS een
eigen betekenis heeft. Het is immers een soortaanduiding voor ‘mocassin’, aldus verweerder.

22. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt verweerder dat de waren in klasse 25 niet
overeenstemmend zijn, omdat de aanduiding ‘schoeisel’ in casu een onvoldoende nauwkeurige en
onvoldoende specifieke term is. Daarnaast is er geen sprake van een duidelijke en nauwkeurige
omschrijving van de waren, omdat verzoekers slechts mocassins op de markt brengt en verweerder
uitsluitend veterschoenen aanbiedt en verkoopt. Ook om die reden kan er geen sprake zijn van
verwarringsgevaar.

23. Volgens verweerder zal het aandachtsniveau van het publiek dat specifiek op zoek is naar
mocassins hoog tot gemiddeld zijn. Verder stelt verweerder dat ook rekening moet worden gehouden met
gehouden met het feit dat er op de relevante markt zeer veel aanbieders zijn van mocassins die gebruik
maken van een naam met daarin het element ‘moc’ en/of ‘mocc’, dan wel een verbastering daarvan. Dit
beschrijvende gebruik zorgt er ook voor dat van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn, aldus
verweerder.

24. Tot slot merkt verweerder op dat verzoeker gedurende de oppositietijd van het bestreden merk
geen oppositie heeft ingesteld en dat merkbewaking destijds blijkbaar geen prioriteit was voor verzoeker.
Daarnaast is er in de praktijk nooit daadwerkelijk sprake geweest van verwarring.

25. Verweerder concludeert dat het verzoek tot doorhaling moet worden afgewezen en dat verzoeker
moet worden veroordeeld tot de betaling van de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Juridisch kader

26. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk 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: [..] 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



Doorhalingsbeslissing 3000055 Page 5 of 9

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 b 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, Fligel-flesje, C02/133HR, 14 november
2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

29. 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).

30. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen merk en de waren waartegen de vordering tot
doorhaling is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in
het register.

31. De te vergelijken waren zijn de volgende:
Vordering tot doorhaling gebaseerd op: Vordering tot doorhaling gericht tegen:
Kl 25 Schoeisel Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
32. De waren “schoeisel” komt expressis verbis voor in beide warenlijsten en deze waren zijn

derhalve gelijk.

33. Verweerder betoogt dat de aanduiding “schoeisel” een vage term zou zijn (zie punt 22). Het
Bureau merkt in dit kader op dat over dit onderwerp de Common Communication on the Common
Practice on the General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014 en de Mededeling van
de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zijn gepubliceerd. Hierin wordt een
opsomming gegeven van 11 algemene benamingen die (conform het bepaalde in het IP Translator-arrest,
HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361) onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. De
aanduiding "schoeisel" staat hier niet bij en betreft derhalve geen omschrijving die naar het oordeel van
het Bureau onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is.

34. Met betrekking tot de bestreden waren “kledingstukken; hoofddeksels”, is het Bureau van oordeel
dat er sprake is van overeenstemming tussen deze waren en de waren “schoeisel” in klasse 25 van het
ingeroepen merk. Al deze waren worden gedragen door mensen met als doel het lichaam te bedekken en
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te beschermen. Bovendien worden deze waren veelal via dezelfde verkoopkanalen aangeboden en worden
kledij, schoenen en accessoires vaak door dezelfde fabrikanten op de markt gebracht onder dezelfde
merken. De consument weet dit en zal dergelijke waren dan ook een zelfde herkomst toedichten (zie
BBIE, oppositiebeslissing, Nano, 2002033, 29 mei 2009).

Conclusie

35. De bestreden waren in klasse 25 zijn deels gelijk aan en deels overeenstemmend met de waren
van het ingeroepen merk.

Vergelijking van de tekens

36. 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).

37. 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).

38. De te vergelijken merken zijn de volgende:
Ingeroepen merk: Bestreden merk:
MOCCIS mockies

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen merk en het bestreden merk zijn beide zuivere woordmerken. Het ingeroepen
merk bestaat uit een woord van zes letters. Het bestreden merk bestaat uit een woord van zeven letters.
Beide merken hebben een (vrijwel) gelijke lengte, beginnen met de letters MOC, bevatten in het tweede
deel de letter I en eindigen op de letter S. In het tweede deel van de merken bevinden zich ook een
aantal verschillen, te weten de tweede letter C in het ingeroepen merk en de letters K en E in het
bestreden merk. Deze verschillen doen naar het oordeel van het Bureau niet af aan de
overeenstemmende visuele totaalindruk, veroorzaakt door het feit dat vijf van de zeven letters van het
bestreden merk in, nagenoeg, dezelfde volgorde terugkomen in het ingeroepen merk.

40. De merken stemmen derhalve in visueel opzicht overeen.

Auditieve vergelijking

41. Beide merken bestaan uit één woord van twee lettergrepen, “moc-cis” en “mo-ckies”. Verweerder
betoogt dat de letter O in de merken verschillend zal worden uitgesproken (zie punt 19). Het Bureau is
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echter van oordeel dat zelfs indien het publiek de letter O in het ingeroepen merk kort uitspreekt en in
het bestreden merk lang, de uitspraak van de aanvangsklank “*mo” nagenoeg dezelfde blijft. Daarnaast is
het tweede deel van de merken auditief sterk overeenstemmend, te weten “kis” en “kies”, waarbij vooral
de K- en de S-klank opvallen. De overeenstemming in het totale klankbeeld is naar het oordeel van het
Bureau groter dan het (mogelijke) verschil gelegen in de uitspraak van de O-klank in het midden van de
eerste lettergreep en de I(E)-klank in het midden van de tweede lettergreep.

42. De merken zijn derhalve auditief sterk overeenstemmend.
Begripsmatige vergelijking

43. Verweerder betoogt dat het ingeroepen merk in zijn geheel een soortaanduiding is (zie punt 17).
Verweerder verwijst hierbij naar de wijze waarop door verzoeker (dan wel wederverkopers en derde
partijen) de waren op de markt worden aangeboden. Het woord MOCCIS is echter een fantasiewoord
zonder betekenis. Naar het oordeel van het Bureau laten de ingediende stukken niet zien dat de
aanduiding MOCCIS een beschrijvende betekenis heeft. Deze nhaam wordt simpelweg gepresenteerd als
merk (geschreven als Moccis of MOCCIS) in aanbiedingen en andere (advertentie)uitingen op internet en
hierbij wordt uitgelegd dat de producten, die onder deze naam worden aangeboden, mocassins (een
bepaald type schoen, geinspireerd op Noord-Amerikaans indianenschoeisel?) betreffen. Het feit dat een
merkhouder bij het gebruik van het merk een beschrijving geeft van de producten die worden
aangeboden zorgt er niet voor dat dit merk hierdoor een soortaanduiding wordt voor deze producten. Uit
de stukken blijkt verder op geen enkele wijze dat het publiek, dan wel wederverkopers of concurrenten,
het ingeroepen merk als soortaanduiding voor mocassins opvat of gebruikt, noch dat het merk een in de
handel gebruikelijke benaming is geworden van de waren waarvoor het is ingeschreven.?

44, Het Bureau is van oordeel dat zowel het ingeroepen merk als het bestreden merk in hun geheel
beschouwd geen vaststaande betekenis hebben. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de
orde.

Conclusie

45, De merken zijn visueel overeenstemmend en auditief sterk overeenstemmend. Een
begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.3 Globale beoordeling

46. 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.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geinformeerd en omzichtig te zijn.
Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variéren naar gelang van de soort waren of
diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de waren in
kwestie gericht op de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau.

2 https://www.woorden.org/woord/mocassin&from=mocassins

3 Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat in deze procedure de geldigheid van het bestreden merk ter
discussie staat en niet die van het ingeroepen merk. Indien verweerder de geldigheid van het ingeroepen merk
wil betwisten dient hij een daartoe geéigende procedure te starten.



Doorhalingsbeslissing 3000055 Page 8 of 9

48. 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). Zoals
reeds overwogen (zie punt 44) is het ingeroepen merk niet beschrijvend voor de waren in kwestie. Om
die reden moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

49, Ook wanneer, zoals verweerder stelt, voor (naar het Bureau aanneemt) beide merken geldt dat
Zij een verwijzing naar mocassins zouden bevatten, waardoor van een lager dan gemiddeld
onderscheidend vermogen moet worden uitgegaan, maakt dit de merken als geheel nog niet
beschrijvend. Bovendien geldt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk niet het enige
element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een
ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring,
vanwege overeenstemming van de tekens en van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T- 134/06,
13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HVJEU, compressor technology, C-43/15P, 8 november 2016,
ECLI:EU:C:2016:837). Immers, 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 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).

50. In het onderhavige geval zijn de merken visueel overeenstemmend, auditief in sterke mate
overeenstemmend en is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Daarnaast zijn de waren deels
gelijk en deels overeenstemmend.

51. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau
van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren in kwestie afkomstig zijn van dezelfde of een
economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

52. Verweerder betoogt dat waren die verzoeker en verweerder in de praktijk op de markt brengen
verschillend zijn (zie punt 22). Het Bureau wijst er op dat de vergelijking van de tekens uitsluitend
plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien
met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een vordering tot doorhaling geen rol (HvJEU,
Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008,
ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

53. Verweerder merkt op dat er een groot aantal merken bestaat in de relevante klassen die ook het
element MOC bevatten (zie punt 23). Voor zover verweerder hiermee zou willen zeggen dat er sprake is
van verminderd verwarringsgevaar omwille van de co-existentie van deze merken, wijst het Bureau erop
dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken
op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert.
Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de
procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek
geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en
het ingeroepen merk van verzoeker waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, en onder het
voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin
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GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333; GEU, LIFE BLOG, T- 460/07, 20 januari
2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd van geen van beide voorwaarden bewijs geleverd.

54. Naar aanleiding van de opmerking van verweerder dat er in de praktijk geen sprake is geweest
van verwarring (zie punt 24) merkt het Bureau op dat in het kader van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE
wordt onderzocht of er gevaar voor verwarring (cursivering door het Bureau toegevoegd) bestaat. Dit
houdt in dat het in het kader van een doorhalingsprocedure niet vereist is dat verzoeker aantoont dat er
daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

55. De stelling van verweerder dat verzoeker destijds geen oppositie heeft ingediend tegen het
bestreden merk en pas twee jaar na het eerste contact met verweerder de doorhalingsprocedure is
gestart (zie punt 24) is in het kader van de onderhavige doorhalingsprocedure niet relevant. Immers
staat het verzoeker vrij om een doorhalingsprocedure in te stellen tegen een merkregistratie die jonger is
dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich kan

brengen.
C. Conclusie
56. Op basis van bovengenoemde factoren is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar

voor verwarring.

IV. BESLUIT

57. De vordering tot doorhaling met nummer 3000055 wordt toegewezen.
58. De Benelux inschrijving met nummer 962744 wordt doorgehaald voor de volgende waren, te
weten:

- Klasse 25: alle waren.

59. De Benelux inschrijving met nummer 962744 blijft geregistreerd voor de overige waren,
waartegen de doorhaling niet was gericht, te weten:

- Klasse 18: alle waren.
- Klasse 24: alle waren.

60. Verweerder is ingevolge artikel 2.30ter, lid 5 BVIE jo. regel 1.44, lid 2 UR, 1.420 euro

verschuldigd aan verzoeker nu het verzoek tot doorhaling geheel is toegewezen. Ingevolge artikel
2.30ter, lid 5 BVIE vormt deze beslissing executoriale titel.

Den Haag, 23 oktober 2020

BOIP

o

,

Eline Schiebroek Pieter Veeze Diter Wuytens

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens



