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I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 februari 2020 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 de volgende eerdere merken:

- Internationale inschrijving 1352778, met aanduiding onder andere van de Europese Unie, van het
woordmerk BLUE ZONES, ingediend op 17 november 2016 en ingeschreven voor waren en
diensten in de klassen 29, 30, 32 en 43;

- Internationale inschrijving 1257791, met aanduiding onder andere van de Europese Unie, van het
woordmerk BLUE ZONES, ingediend op 7 oktober 2014 en ingeschreven voor diensten in de
klassen 42 en 44;

- Internationale inschrijving 1440717, met aanduiding onder andere van de Europese Unie, van het
woordmerk BLUE ZONES, ingediend op 19 oktober 2018 en ingeschreven voor diensten in klasse

43;
3. Volgens het register is de verzoeker daadwerkelijk de houder van de oudere ingeroepen merken.
4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux inschrijving 1391080 van het woordmerk

THE BLUE ZONE GYM, ingediend op 1 maart 2019 en ingeschreven op 21 mei 2019 voor diensten in de
klassen 41 en 44.

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

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 9 maart 2020. 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 19 januari 2021.

II. ARGUMENTEN

A. Argumenten verzoeker

8. Verzoeker legt uit dat hij een Amerikaanse vennootschap is opgericht door dhr. Buettner. BLUE
ZONES is een lifestyle merk voor waren en diensten die geproduceerd worden in overeenstemming met
de BLUE ZONES principes. Deze laten mensen toe om langer, gezonder en gelukkiger te leven door hun
leefomgeving te verbeteren. Verzoeker stelt dat hij gedurende vele jaren geinvesteerd heeft in de
ontwikkeling en promotie van waren en diensten die het merk BLUE ZONES mogen dragen. Hij stelt nu
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vast dat verweerder een onderneming uitbaat onder de naam THE BLUE ZONE GYM waar sportfaciliteiten
en begeleiding in sport en voeding worden aangeboden. Verweerder gebruikt het bestreden merk op zijn
website en combineert het ook met andere elementen (bijvoorbeeld BLUE ZONE TEAM, BLUE ZONE-
MEMBER, BLUE ZONE-LEDEN, THE BLUE ZONE-APP, BLUE ZONE COACH), aldus verzoeker. In de
vormgeving van het bestreden merk op de website van verweerder is het element BLUE ZONE dominant
weergegeven. Volgens verzoeker is dat een indicatie dat verweerder BLUE ZONE inderdaad als
onderscheidend ziet.

9. Verzoeker heeft verweerder in gebreke gesteld om alle gebruik van het bestreden merk vrijwillig
te staken. Nu verweerder weigert gebruik van het merk te staken ziet verzoeker zich genoodzaakt deze
procedure te voeren op grond van het verwarringsgevaar tussen de merken in kwestie.

10. Wat betreft de vergelijking van de merken, stelt verzoeker dat het Engelse lidwoord THE en het
beschrijvende woord GYM (voor gymnastiek, gymnasium, gymmen) niet onderscheidend zijn. Verzoeker
haalt rechtspraak aan die deze stelling ondersteunt. De dominante elementen in de merken zijn BLUE
ZONE/BLUE ZONES die verwijzen naar gebieden waar de bevolking een specifieke levensstijl en
leefomgeving deelt en waar mensen langer leven. Deze woorden beschrijven de waren en diensten niet
en zijn dus onderscheidend. Bijgevolg moeten de elementen BLUE ZONES en BLUE ZONE hier vergeleken
worden. Visueel, auditief en begripsmatig stemmen deze elementen zeer sterk overeen en zijn ze zelfs
quasi-identiek volgens verzoeker nu ze enkel verschillen door de letter S in de merken van verzoeker.

11. Verzoeker merkt op dat de diensten van verweerder een identiek doel nastreven als de waren en
diensten van verzoeker, namelijk het bewerkstelligen van een langer, gezonder, gelukkiger leven. De
diensten van verweerder in klasse 41 zijn er volgens verzoeker in de praktijk op gericht om diensten
inzake sport en gezondheidsbeleving aan te bieden met als algemeen doel de gezondheid van het publiek
door sport en voeding te bevorderen. Dit is ook het algemene doel dat verzoeker nastreeft met zijn waren
en diensten en hij verwijst hierbij enkel naar de waren en diensten van het eerste ingeroepen merk. De
diensten in klasse 41 van verweerder zijn bijgevolg sterk, dan wel gemiddeld overeenstemmend met de
waren en diensten van verzoeker.

12. De diensten van verweerder in klasse 44 zijn er ook op gericht de gezondheid, fitheid en het
geluk van de klant te bevorderen. Daarmee streven zij hetzelfde doel na als de diensten van verzoeker.
Verzoeker meent dan ook dat deze diensten van verweerder in klasse 44 (sterk) overeenstemmend zijn
met de waren en diensten van verzoeker uit het eerste ingeroepen merk.

13. De diensten in casu zijn bestemd voor het grote publiek. Verzoeker geeft aan dat het ingeroepen
merk een normaal onderscheidend vermogen geniet.

14. Om deze redenen vraagt verzoeker het Bureau om het bestreden merk door te halen en
verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder licht toe dat hij een boetiek fitnessstudio uitbaat in Eindhoven. Naast sportfaciliteiten
biedt hij ook diensten aan op het gebied van fitness. In 2019 heeft verzoeker verschillende
sommatiebrieven gestuurd aan verweerder om de inbreuk op het oudere merk van verzoeker te staken.
De merkinbreuk is telkens door de advocaat van verweerder betwist. Vervolgens is verzoeker in 2020
deze nietigheidsprocedure gestart. Verweerder stelt dat er geen verwarringsgevaar is tussen de merken.
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16. Vooraleer de merken te vergelijken, bespreekt verweerder het onderscheidend vermogen van de
merken. Hij is van mening dat de term BLUE ZONES beschrijvend is, in elk geval voor de diensten in
klasse 43. De term BLUE ZONES zou immers al in 2004 door wetenschappers gebruikt worden als
beschrijvende term voor gebieden waar een gezonde levensstijl wordt gehanteerd waardoor mensen over
het algemeen langer en gezonder leven. Bijgevolg is het onderscheidend vermogen van het oudere merk
voor deze diensten beperkt. De aanduiding BLUE ZONES kan in de handel dienen als aanduiding van
(kenmerken van) de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd. Verzoeker toont ook niet aan dat
het oudere merk door gebruik een groter onderscheidend vermogen heeft gekregen, aldus verweerder.

17. Wat betreft het onderscheidend vermogen van het bestreden merk betwist verweerder dat de
woorden THE en GYM beschrijvend zouden zijn voor de betrokken diensten. Deze diensten zijn immers
breder dan die van een sportschool en de termen THE en GYM moeten bovendien in combinatie worden
gelezen met de niet beschrijvende termen BLUE ZONE. Het bestreden merk bestaat uit vier verschillende
woordelementen dewelke alle meegenomen moeten worden in de vergelijking van de merken.

18. Visueel verschillen de merken aanzienlijk, aldus verweerder. Ondanks enige gelijkenis is er ook
een duidelijk opvallend verschil door het afwijkende begin, derde woordelement en einde van het
bestreden merk. De merken stemmen dus in beperkte mate overeen.

19. Auditief zijn er grote verschillen tussen de merken. Het bestreden merk is bijna twee keer zo lang
als het ingeroepen merk en het wordt daardoor heel anders uitgesproken. Bovendien ligt in het oudere
merk de nadruk op de letter S, althans is deze goed hoorbaar in de uitspraak, terwijl die letter ontbreekt
in het bestreden merk. Volgens verweerder stemmen de merken dus in beperkte mate overeen, waarbij
deze overeenstemming verstopt zit middenin het bestreden merk.

20. Begripsmatig kan het bestreden merk begrepen worden als DE BLAUWE ZONE SPORTSCHOOL,
waarbij BLAUWE ZONE een omschrijving geeft voor het soort sportschool. Verweerder meent dat het
publiek het oudere merk zal opvatten als BLAUWE ZONES, een verwijzing naar locaties in de wereld waar
mensen algemeen langer leven vanwege de betreffende leefstijl en het klimaat. THE BLUE ZONE GYM
daarentegen geeft duidelijk een omschrijving van het type sportschool. De merken zijn dus begripsmatig
verschillend, aldus verweerder.

21. Verweerder vergelijkt vervolgens de waren en diensten en merkt op dat het bestreden merk in
andere klassen ingeschreven is dan het oudere merk. Dit is volgens hem een eerste aanwijzing dat er
geen sprake is van overeenstemmende waren of diensten. Het oudere merk is ingeschreven voor allerlei
gezondheidsproducten en voedingsmiddelen, terwijl het bestreden merk geen (gezondheidsgerichte)
goederen bevat. Er is dan ook op dat vlak geen overlap. De diensten van het oudere merk stemmen niet
overeen met de diensten van het bestreden merk, aldus verweerder. De diensten van verzoeker zijn
gericht op lifestyleverbetering en locaties waar dit plaatsvindt, terwijl de diensten van verweerder gericht
zijn op sport en fitness en aanverwante zaken. Verder geeft verweerder aan dat verzoeker een online
dienstverlener is die zich met name richt op de Amerikaanse consument. Verweerder daarentegen is een
lokale sportschool die zijn diensten uitsluitend in Eindhoven aanbiedt. Het relevante publiek is
verschillend en zal beide diensten niet tegelijk op dezelfde plek tegenkomen.

22. Verweerder stelt vast dat de merken in beperkte mate overeenstemmen. Het ingeroepen merk is
daarnaast vrij beschrijvend voor de aangeboden diensten en heeft geen (toegenomen) onderscheidend
vermogen in de Europese Unie. Verder zijn de waren en diensten zeer verschillend.

23. Wat betreft het aandachtsniveau van de gemiddelde consument meent verweerder dat sport- en
fitnessdiensten gebruikelijk zijn, maar ook niet heel alledaags nu de consument met zorg nadenkt bij
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welke sportschool hij gaat sporten. Het betrokken publiek heeft hier dan ook een normaal tot
bovengemiddeld aandachtsniveau.

24. Om deze redenen verzoekt verweerder het Bureau de vordering tot doorhaling af te wijzen en
verzoeker te verwijzen in de kosten van deze procedure alsook de juridische kosten gemaakt door
verweerder.

III. BESLISSING

A.1 Juridisch kader

25. 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.

26. 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
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

27. 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 en diensten

28. 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).

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

30. Het Bureau stelt vast dat verzoeker in zijn argumenten bij de vergelijking van de waren en
diensten enkel naar de waren en diensten van internationale inschrijving 1352778 verwijst. Bijgevolg zal
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ook enkel dit merk hier vervolgens in de vergelijking worden meegenomen. De te vergelijken waren en
diensten zijn de volgende:

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

Cl 29 Shelled, roasted, prepared, processed, salted
and unsalted nuts; yogurt; soup; frozen
vegetables; dried beans; hummus; olive oils;
preserved, dried and cooked olives.

Kl 29 Gepelde, geroosterde, bereide, verwerkte,
gezouten en ongezouten noten; yoghurt; soepen;
ingevroren groenten; gedroogde bonen; hummus;
olijfolie; geconserveerde, gedroogde en gekookte
olijven.

Cl 30 Breakfast cereals; cereal-based snack foods;
coffee; honey; ready-to-eat cereals; tea.

Kl 30 Ontbijtgranen; versnaperingen op basis van
granen; koffie; honing; kant-en-klare
graanproducten; thee.

Cl 32 Bottled drinking water; drinking water; spring
water; water beverages.

Kl 32 Drinkwater in flessen; drinkwater; bronwater;
waterdranken.

KI 41 Opvoeding; ontspanning; sport- en
fitnessdiensten; gezondheids- en fitnesstraining;
circuittraining; mobiliteitstraining; outdoor
trainingen; hardlopen; bootcamp (training); yoga;
life coaching (training); personal coaching
[opleiding]; sportinstructie, -coaching en -
onderwijs; gezondheidsclubs (conditietraining en
fitness); ter beschikking stellen van
sportfaciliteiten; organisatie van
sportevenementen; beschikbaar stellen van
faciliteiten van gezondheidsclubs en fitnesszalen;
onderwijs, cursussen en opleidingen op het gebied
van sport, lichamelijke gezondheid en recreatie; ter
beschikking stellen van faciliteiten voor
sporttraining; diensten op het gebied van
sportinformatie; training voor lichamelijke fitheid;
advisering inzake training voor lichamelijke fitheid;
productie van educatieve geluids- en video-
opnamen op het gebied van sport en fitness;
instructie op het gebied van voeding (niet
medisch); het houden van voedingslessen;
instructielessen met betrekking tot afvallen; advies
inzake voornoemde diensten.

Cl 43 Health resort services, namely, providing
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food and lodging that specialize in promoting

patrons' general health and well-being; hotels;

providing information and advice on hotels and
restaurants to tourists and business travelers;
reservation of hotel rooms for travelers; residential
hotel services; resort lodging services; providing
assistance to senior citizens seeking to determine
assisted living facilities appropriate for their needs;

providing assisted living facilities; providing

community centers for social gatherings and

meetings; providing congregate living facilities;

providing independent living residences and living

facilities; rental of rooms as temporary living

accommodations; retirement homes; café and

restaurant services; cafeteria and restaurant

services; coffee and tea bars; coffee bars; coffee
restaurant and bar

shops; juice bar services;

services; restaurant and catering services;

restaurant services; take-out restaurant services;
tea bars; wine bars.
Kl 43 Diensten van kuuroorden, namelijk het

verstrekken van voedsel en accomodaties
gespecialiseerd in het bevorderen van de algemene
gezondheid en het welzijn van de gasten;

hoteldiensten,; verstrekken van informatie en
advies over hotels en restaurants aan toeristen en
zakenreizigers; reservering van hotelkamers voor
reizigers; residentiéle hoteldiensten; huisvesting in
vakantieoorden; verlenen van bijstand aan
bejaarden die willen bepalen welke woonfaciliteiten
geschikt zijn voor hun behoeften; verschaffen van
faciliteiten voor begeleid wonen; verstrekken van
gemeenschapscentra voor sociale bijeenkomsten
en vergaderingen,; verschaffen van faciliteiten voor
samenwonenden,; verschaffen van onafhankelijke
woonverblijven en woonfaciliteiten; verhuur van
kamers als tijdelijke woonruimte; diensten van
bejaardentehuizen; café- en restauratiediensten;
diensten van cafetaria ‘s en restaurants,; koffie- en
theebars; koffiebars; diensten van café-
restaurants; diensten van sapbars; diensten inzake
bars en restaurants; restaurant- en
cateringdiensten; restauratie [het verstrekken van
maaltijden];

afhaalrestaurants; tearooms;

wijnbars.

Kl 44 Tests op het gebied van fitheid; verstrekken
van oefenfaciliteiten voor gezondheidsrevalidatie;
advisering met betrekking tot het persoonlijke
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welzijn van ouderen [gezondheid]; het verstrekken
van informatie met betrekking tot voeding en
voedingssupplementen; voedingsadvisering;
verschaffen van nutritionele informatie over
voeding; diensten inzake gewichtsbeheersing;
advisering met betrekking tot afvallen; voeding- en
dieet advies; fysiotherapie; verschaffen van
faciliteiten voor fysiotherapie; advies inzake
voornoemde diensten.

N.B.: De originele taal van het ingeroepen merk is
het Engels. De vertaling is enkel toegevoegd om de
leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.

31. Voor de volledigheid merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief
doel dient en dat artikel 2.5bis, lid 7 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform
de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de overeenstemming
van de waren of diensten.

Klasse 41

32. De diensten in klasse 41 stemmen niet overeen met de waren van verzoeker. In het algemeen
zijn waren en diensten naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die
overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die
verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook
verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen
immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren. In deze context dient er
aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten
dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het
gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en
diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24
september 2008, ECLI:EU:T:2008:399). De opvoedings-, ontspannings- en sportdiensten van verweerder
en de voedingswaren en dranken van verzoeker zijn niet dermate nauw verwant dat de waren
onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten. Er is dan ook geen
overeenstemming tussen de diensten van verweerder en enige waar van verzoeker.

33. De diensten in klasse 41 van verweerder stemmen ook niet overeen met de diensten in klasse 43
van verzoeker. Weliswaar kan verweerder zijn diensten samen aanbieden met andere diensten, zoals het
verstrekken van voedsel, drank en accomodaties. Echter het enkele feit dat een onderneming
vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering maakt deze diensten niet
overeenstemmend. Het doel van de diensten van verweerder en verzoeker verschilt. De diensten van
verzoeker verschaffen reizigers tijdelijk onderdak of voedsel en drank. De diensten van verweerder geven
mensen de mogelijkheid te ontspannen, in het bijzonder door sport. Verder concurreren de diensten niet
met elkaar, noch vullen zij elkaar aan, en worden zij door verschillende verstrekkers via verschillende
distributiekanalen aangeboden. Hotels en restaurants kunnen sportactiviteiten organiseren, maar
gewoonlijk worden die diensten verleend door afzonderlijke ondernemingen die het hotel inschakelt. De
organisatie van de sportactiviteiten is niet essentieel, noch van belang voor het aanbieden van tijdelijke
accommodatie of voor het verstrekken van voedsel en dranken, en omgekeerd. Dus het relevante publiek
zal deze diensten niet opvatten als diensten met een gemeenschappelijke commerciéle herkomst.
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Klasse 44

34. De diensten verstrekken van advisering met betrekking tot het persoonlijke welzijn van ouderen
[gezondheid]; het verstrekken van informatie met betrekking tot voeding en voedingssupplementen;
voedingsadvisering; verschaffen van nutritionele informatie over voeding, diensten inzake
gewichtsbeheersing, advisering met betrekking tot afvallen; voeding- en dieet advies van verweerder
stemmen overeen met de Diensten van kuuroorden, namelijk het verstrekken van voedsel en
accomodaties gespecialiseerd in het bevorderen van de algemene gezondheid en het welzijn van gasten
van verzoeker. Een kuuroord is een plaats waar mensen naartoe gaan om hun gezondheid/welzijn te
verbeteren door het volgen van een bewuste en gezonde levensstijl. De gasten zullen er dan ook advies
kunnen ontvangen omtrent gezond leven en gezonde voeding. De diensten van verweerder en verzoeker
delen eenzelfde doel, het bevorderen van het welzijn/gezondheid van mensen. De diensten kunnen door
dezelfde ondernemingen aan eenzelfde publiek aangeboden worden. De diensten zijn derhalve
overeenstemmend.

35. De resterende diensten in klasse 44 van verweerder stemmen niet overeen met enige waar, noch
dienst van verzoeker. De diensten van verweerder betreffen algemeen diensten inzake fitheid, revalidatie
en fysiotherapie. De voedingswaren en dranken van verzoeker zijn niet dermate nauw verbonden dat die
waren onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten. Verder
stemmen de diensten van verweerder ook niet overeen met de diensten in klasse 43 van verzoeker, ook
niet met de hotelfaciliteiten. De diensten van verweerder hebben betrekking op zorg en welzijn en worden
verstrekt door zorgprofessionals. De diensten van verzoeker zien op het verstrekken van accommodatie,
voedsel en drank. Deze diensten hebben een verschillende aard, beoogd doel en wijze van gebruik.
Bovendien zijn zij complementair noch concurrerend en richten zij zich tot verschillende eindgebruikers.
Derhalve, zijn zij niet overeenstemmend.

Conclusie

36. De diensten van verweerder zijn deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de
waren van het ingeroepen merk.

Vergelijking van de merken

37. 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).

38. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of
begripsmatige gelijkenis van de merken 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).

39. De te vergelijken merken zijn de volgende:
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Ingeroepen merk: Bestreden merk:

BLUE ZONES THE BLUE ZONE GYM

Begripsmatige vergelijking

40. Het ingeroepen merk BLUE ZONES bestaat uit twee Engelse woorden die samen begrepen zullen
worden als ‘blauwe zones’. Een deel van het Benelux publiek zal deze woorden bovendien ook begrijpen
als een verwijzing naar afgebakende gebieden waarvan de bevolking een specifieke levensstijl en
leefomgeving deelt en waar de mensen meetbaar langer leven!. Echter voor een ander deel van het
publiek geldt dat het deze betekenis niet zal kennen.

41. Het bestreden merk THE BLUE ZONE GYM bestaat uit vier Engelse woorden die behoren tot de
basiskennis van het Engels van het Benelux publiek zodat het merk begrepen zal worden als ‘de blauwe
zone sportschool’. Het Bureau is van oordeel dat het publiek weinig aandacht zal besteden aan het eerste
deel van het bestreden teken, aangezien het woord ‘the’, door de grammaticale structuur, zal worden
opgevat als een Engels lidwoord, horende bij BLUE ZONE GYM.

42. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk
niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk
ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Het woord GYM kan in relatie tot de
sport-, fithess en welzijnsdiensten in het bestreden merk opgevat worden als een aanduiding van de
hoedanigheid van deze diensten. De aandacht van het publiek zal in het bestreden merk bijgevolg uitgaan
naar de dominante woorden BLUE ZONE. Ook hier geldt dat een deel van het publiek de woorden BLUE
ZONE zal begrijpen als gebieden waar mensen langer leven, doch een ander deel niet.

43. Begripsmatig stemmen de merken overeen voor zover zij beide verwijzen naar blauwe zone(s).

Visuele vergelijking

44, Het ingeroepen merk en het bestreden merk zijn beide zuivere woordmerken. Het ingeroepen
merk bestaat uit twee woorden van vier en vijf letters, BLUE ZONES. Het bestreden merk bestaat uit vier
woorden van drie, vier, vier en drie letters, THE BLUE ZONE GYM. Beide merken delen het woord BLUE en
de letters ZONE. De merken verschillen door de toevoeging van de woorden THE en GYM alsook door het
weglaten van de letter S in het woord ZONE in het bestreden merk. Het ingeroepen merk en de
dominante elementen in het bestreden merk zijn haast identiek, afgezien van het weglaten van de S in
het bestreden merk.

45, Visueel stemmen de merken overeen.

Auditieve vergelijking

46. Het ingeroepen merk telt twee lettergrepen BLUE ZONES. Het bestreden merk telt vier
lettergrepen THE BLUE ZONE GYM. Het woord BLUE wordt identiek uitgesproken. De woorden ZONE en
ZONES zijn qua uitspraak bijna identiek nu het verschil in uitspraak door het weglaten van de letter S
voorkomt aan het eind in het bestreden merk en bovendien niet sterk hoorbaar is. De uitspraak van de

1 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_zones.
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merken verschilt verder door de toevoeging in het bestreden merk van de niet dominante elementen THE
en GYM.

47. Auditief stemmen de merken overeen.
Conclusie
48. De merken zijn begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmend.

A.3 Globale beoordeling

49, 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 merken een rol.

50. 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). Voor de diensten in klasse
44 geldt dat deze zich richten zowel op de gewone consument als op professionals uit de zorg- en
welzijnssector. Hoewel de professionals waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau hebben, is dit voor de
consumenten niet vast te stellen. Er dient hier dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden
genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste
aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.

51. 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).

52. 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
hiervoor aangegeven (zie punt 40) kan een deel van het relevante publiek de betekenis van de
aanduiding BLUE ZONES begrijpen als een verwijzing naar afgebakende gebieden waarvan de bevolking
een specifieke levensstijl en leefommgeving deelt en waar de mensen meetbaar langer leven. Zodoende
kan men het merk opvatten als een verwijzing naar de mogelijke hoedanigheid van de diensten in
kwestie. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht kan hierdoor als iets lager dan normaal
worden beschouwd. Naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-
LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:T:2004:79), moet mutatis mutandis echter een zekere mate
van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen internationale inschrijving met
aanduiding van de EU waarop een vordering op relatieve gronden is gebaseerd. Hoewel het
onderscheidend vermogen van het merk inderdaad een rol speelt bij de beoordeling van het
verwarringsgevaar, is dit slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen
(HVJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:18). Zelfs in het
geval van een ouder merk met een eerder beperkt onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van
verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de merken en van de waren of
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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).

53. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft
verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld
dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Bovendien is gevaar voor verwarring bij
een deel van het publiek voldoende om een vordering op relatieve gronden toe te wijzen (GEU,
Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

54. In het onderhavige geval zijn de merken begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmend.
Daarnaast stemt een deel van de diensten van verweerder overeen met de diensten van verzoeker.

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

B. Overige factoren

56. Partijen verwijzen naar het gebruik van de betrokken merken in de praktijk (zie punten 8 en 21).
Het Bureau wijst er op dat de vergelijking van de merken 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).

57. In het kader van een nietigheidssprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de
gemaakte kosten (zie punt 24). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing die is vastgesteld op het
vaststaande bedrag van de nietigheidstaks, indien de nietigheidsvordering volledig wordt toe- of

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

voor verwarring voor de overeenstemmende diensten.

IV. BESLUIT

59. De vordering tot doorhaling met nummer 3000197 wordt gedeeltelijk toegewezen.
60. De Benelux inschrijving met nummer 1391080 wordt doorgehaald voor de volgende diensten, te
weten:

- Klasse 44: Advisering met betrekking tot het persoonlijke welzijn van ouderen
[gezondheid]; het verstrekken van informatie met betrekking tot voeding en
voedingssupplementen; voedingsadvisering; verschaffen van nutritionele informatie over
voeding; diensten inzake gewichtsbeheersing; advisering met betrekking tot afvallen;
voeding- en dieet advies.

61. De Benelux inschrijving met nummer 1391080 blijft geregistreerd voor de overige niet
overeenstemmende diensten, te weten:
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- Klasse 41: Alle diensten.

- Klasse 44: Tests op het gebied van fitheid; verstrekken van oefenfaciliteiten voor
gezondheidsrevalidatie; fysiotherapie; verschaffen van faciliteiten voor fysiotherapie;
advies inzake voornoemde diensten.

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

regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de vordering tot doorhaling gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 5 augustus 2021
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