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GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht

Zasknummer :200.138.275/01
Oppositienummer : 2007625
Beschikking vam 9 sepromber 2014
inzake

de rechtspersoon naar internationsal publiek recht Ssevercine Militaive Hospitaal Orde
van Siat Jan van Jeruzalem van Rhodos er van Malta,

gevestigd te Rome, Tialig,

verzoekster,

advocaat: mr. LP. Heering te 's-Graveshage,

tegen

do vereniging raet rechispersoonlijkheid Nederlandse Afdeling van de Soevereine Orde
van Siet Jag van Jeruzalen,

gevestigd te 's-Gravenhage,

verweersier,

advocaat: me. F.M., Hooijmans te 's-Gravenhage.

Het geding

Bij op 4 december 2013 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft
verzoekster het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele
Eigendom — hierna: het Bureau - van 4 oktober 2013, waarbij de door verzoekster tegen
inschrijving van het woordmerk THE KNIGHTS HOSPITALLERS OF THE SOVEREIGN
ORDER OF SAINT JOHN OF JERUSALEM, KNIGHTS OF MALTA, THE ECUMENICAL,
ORDER (Benelux depot [246814) gerichie oppositie met nummer 2007625 is afgewezen, to
vernietigen, alsnog de oppositie twe te wijzen en daarmee het depot dat aan de inschrijving ten
grondslag ligt nietig te verklaren en het daarop berustende merk door t¢ halen, met veroordeling
van verweerster in de kosten van beide instanties. Verzoekster heeft 4 grieven in haar
verzoekschrift ontwikiefd.

Verweerster heeft op 1 inei 2014 een verweerschrifi met producties bij het hof ingediend,
strekkende tot bevestiging van de aangevalien beslissing en tot veroordeling van verzoekster
in de kosten.

Vervolgens hebben partijen op 12 juni 2014 de zask doen bepleiten, verzoekster door mr,
§.N. Viaar, advoeaat te 's-Gravenhage, en verweerster door my. Hooljmans voornoemd, de
eerste aan de hand van overgelegde pleitnotities. Verzoekster heeft voorafgaand san de
mondelinge behandeling zeven producties ingediend bij het hof zonder toezending van een
afschrift aan verwserster. Verweerster heeft bezwaar gemaakt tegen overlegging van deze
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producties. Het hof heeft ter zitting besloten geen acht te slaan op deze stulden (vergelijk
artikel 1.1.4.4 Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken
gerechtshoven).

Pegordeling van bet hoger beroep

De door het Bureau in de beslissing vaa 4 oktober 2013 vastgestelde feiten zijn niet in
seschil. Ook bet hof zal daar van uitgaan.

1.  Het gaat in deze zaak om het volgende:

[

L.L Op 7 mei 2012 (publicatiedatum 7 mei 2012) heeft verweerster een Benelux depot met

nummser 1246814 verricht van het woordmerk THE KNIGHTS HOSPITALLERS OF THE

SOVEREIGN ORDER OF SAINT JOHN OF JERUSALEM, KNIGHTS OF MALTA, THE

ECUMENICAL ORDER voor diensten in de klassen 35, 41 en 43 (hierna ook “het teken”),

1.2, Op 15 juni 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit
depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere metken:
* Europess inschrijving 3921939 van het woordmerk SOVEREIGN MILITARY
HOSPITALLER ORDER OF S7. JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF
MALTA, ingediend op § juli 2004 en ingeschreven op 25 november 2005 voor
disnsten in de kiassen 44 en 43,
* Buropese inschrijving 3921954 van het woordmerk SOVEREIGN MILITARY

ORDER OF MALTA, ingediend op 5 juli 2004 en ingeschreven op 25 november 2005

voor diensten in de klassen 44 en 45,

« Burogese inschrijving 3921962 van het woordmerk KNIGHTS OF MALTA,
ingediend op 5 juli 2004 en ingeschreven op 18§ november 2005 voor diensten in de
klassen 44 en 45,

» Boropese inschrijving 4242921 van het woordmerk KNIGHTS HGSPITALLERS,
ingediend op 17 januari 2005 e ingeschreven op 3 maart 2006 voor diensten in de
klassen 44 en 45;

» Europese insclirijving 4242654 van het woordmerk ORDER OF $T. JOHN OF
JERUSALEM, ingediend op 17 januari 2005 en ingeschreven op 10 mei 2007 voor
diensten in klagse 45;

» Benelux nschrijving 79241] van het woordmerk ORDER OF ST. JOFIN OF

JERUSALEM, ingediend op 13 januari 2006 e ingeschrever op § februari 2006 veor

diensten in de klassen 44 en 45;
* Benslux inschrijving 792412 van hat woordmerk KNIGHTS OF ST, JOHN OF

JERUSALEM, ingediend op 13 januari 2006 en ingeschreven op § februari 2006 voor

diensten in de klassen 44 en 45,
» Benelux inschrijving 792414 var het woordmerk KNIGHTS HOSPITALLERS,

ingediend op 13 januart 2006 en ingeschreven op 8 februari 2006 voor diensten in de

klassen 44 en 45;

« Beaelux inschrijving 792416 van het woordmerk HOSPITALLERS! OF §T. JOHN
OF JERUSALEM, ingediend op 13 januari 2006 en ingeschraven op & februari 2006

veor diensten in de klassen 44 en 45;
« SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST, JOHN OF
JERTISALEM OF KHODOS AND OF MALTA, volgens verzoekster een algemeen

i In het oppositieschrift is abusievelijk KNIGHTS genoemd in plaats van HOSPITALLERS,




BBIE -~ OBPI - BOIP Received: 2016/05/20 11:11aM * 5/11

Zaaknummer: 200.138.275/61

2.

bekend merk in de zin vao artikel 6bis van hiet Verdrag van Parijs.

Hierna ook gezamenlijk aan te duiden met “het merk™ in enkelvoud.
g 1j

De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncio artikel 2.3,

sub b, BVIE, In artikel 2.14, eerste lid, aankef en onder 2, BVIE is bepaald:

1, De deposang of kouder van eant owder merk kan (..} schrifiel]

Buvean regen ear merk doi:
a. in vangurde Ba ket zifne komt, overeenkomsitig de bepolingen in crtiked 2.3, sub aen b,

()"

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:

sl

ik appogsitiy instelion bif het

"Wif de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehiowden met de op het

[}

tifdstin van et depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaqfile vechten op:

(.-)

b, gelijie of overeenstesunends, voor deselfile of soortgelijke waren of diensten

gedeponeerds merken, indien bif het publiek verwarring, mhowdends de magelifkheid van

<

associatie met het owdere merk, kan ondstaan £,

5

- sarpengevat — het volgende overwogen:
- Opposant heefi geen stukken ingedicnd ter onderbouwing van ds algemene
bekendheid van de merken zodat er emvoldoende grond ts om diz algemene

bekendheid in de zin van het Unieverdrag van Parijs (hierna UvP) aan te kennen

HEmen.

Het Burean heeft ter onderbouwing van zijn beslissing om de oppositie af t¢ wijzen

- Ben vergelijking ven de ingeschreven diensten ziet er als volgt uit:

Oppaositie gebaseerd op:

Oppositic gericht tegen:

Klasse 35 Reclame; behesr van
commercidle zaken; zakelijke

_administratie; administratieve diensten,|

Klasse 41 Opvoeding; opleidingen,
ontspanning; sportieve en culturele

- actjviteiten,

| Klasse 43 Restauratie (het verstrekken

van voedsel en dranken); tijdelijke
huisvesting.

op et gebied van zickenhuizen,

hetrekdking tot de verzorging van
invaliden.

Klasse 44 Medische diensten; diensten

waaronder diensten op het gebied van
verzorging vas zwakken; diensien van
geestelijken, to weten dignsten met
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- Klasse 45 Charitatieve diensien, te
weten internationale humanitaire,
religicuze en diplomatieke diensten;
sociale dienstzn voor humanitaire ¢n
diplomatieke doelelnden; persoonlijke
en maatschappelijke diensten om aan -
individuele behoeften te voldoen;
voornoemds diensten tevens op
humanitair, religiens en diplonatiek

| Yiak. L

- Deze diensten zijn niet soortgelijk waardoor er geen gevaar voor verwarring te
duchten is en een beoardeling van de overeensternming tussen merk eu teken
achterwege kan blijven.

- Het Bureau kan in oppositic niet beoordelen of een beroep op vekendheid in de zin
van artikef 2.3 sub ¢ BVIE of op misleiding van het publick gegrond is, gefet op de
limitatieve oppositiegronden van 2,14 BVIE,

< De tenramstelling in het regisier van de merkhouder Is voldoende duidelijk.

4. Grief 1. tepaamstelling

4.1, Met grief | verwijt verzockster het Bureau onvoldosude onderzoek naar de
tenaamstelling te hebben gedann en zedoende ten onrechte de inschrijving van het teken
geldig te hebben geacht. Volgens haar moct het ervoor gehouden worden dat verweerster nict
bestond ten tijde van het depot. Daargelaten de vraag of — gelet op de limitatieve
oppositiegronden van artikel 2.14 BVIE — het Bureau zich over gon eventuele oniuiste
tenaarasteliing in het kader van deze oppositisprocedure kan uitiaten, overweegt het hof als
volgt,

4.2, Uit de door verweerster bif het verweerschrift overgelegde stulden maakt het hof op
dat zij tot kott voor het depot de in de merkaanvrage gebruikte handelsnamm in het register
van de Kamers van Koophandel bad ingeschreven als statutaire naam. Verzoekster heeft in
dit lickt niet inzichtelijk gemaakt waarom nog altiid onduidelijk zou zijn wie rechthebbend is
op de merkinschrijving, zodat de grief moet falen.

o Grief 31 soortzelijkheid van diensten

5.5, Grief 3 ziet op het oordecl van het Bureau dat de diensten van merk en teken niet
soortgelijk zouden zijn, Deze grief treft doel. Anders dan het Bureau en verweesster, ziet het
hof (aanzienlijke) overlap in de diensten.

5.2, Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten dient rekening
te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verbouding
tussen de waren er/of diensten waarvoor het tekeq is gedeponeerd eo waarvoor het merk is
ingeschreven, zoals de nard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het
complementair of concurrerend karakier ervan. Het gaat erom of tussen de te becordelen
waren en/of diensten zodanige pusten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van
de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aznmerking komende publisk
aan die soort waren of diensten dezelfile herkomst zou kunnen toekeanen. Van dezelfde
waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn als wanneer het teken is gedeponeerd voor
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waren of diensten die vallen binnen een roimere term, waarvosy het merk 15 ingeschreven,
mits niet zo reim dat daarbinnen eeovoudiy algemeen gebruikelijke subcateporicén zijn te
onderscheiden. Het in aanmerking te nemen pubtick is de gemiddeld geinformeerde,
omzichtige en opietlende consument van de betrokken waar of dienst. Hierb{j ligt de nadruk
op het publick dat betrokken is op het moment van aankosp of afname, In beginsel zal
worden uitgepaan van het algemene publiek maar gelet op de aard van de betrokken waren of
diensten, en eventueel de fechnologische of specialistische aard ervan, kan worden uitgegasn
van een specialistischer en aldus oplettender publiek. Tevens kan de mate van oplettendheid
van het relevante publiek groter zijn indien het gaat om relatief kosibare waren of diensten
(Hv) EU 12 janvan 2006, C-361/04 P, Picssso/Picaro, ECLLEUC:2006:25; HvS EU 22 juni
1999, Lioyd/Loiuls, C-342/97, ECLIEU:C:1999:323). Aangaande de vraag of het in cen
oppositiezaak als deze gaat om het relevante publiek voor de waren of diensten van het merk

T dat van het teken, merkt het hof op dat uit dient te worden gegaan van bet publiek voor
zover dit overlap vertoont {vgl, Gereabt EU 1 juli 2008, T-328/05, *QUARTZ", para. 23,
ECLLIEUT2008:238; beroep bij HYJEU kennelijk niet ontvankelijik geoordeald, C-416/08
P, ECLLEU:C:2009:430). In dit geval is het publiek waay verweerster zich blijkens haar
metkdepot op richt nogal breed, terwijl het publick voor de diensten van verzoekster wellicht
iets minder breed is {2 zien en is te onderscheiden in enerzijds de directe (potentigie)
ontvargars van die diensten (Herhiglve in begibsel het algemene publiek, maar met nadruk op
Tet pablicl dathulpbehoevend 53 en anderzijds zorgverteners. Het relevante publiek is
zodoerds te kwalificeren als in begfnsel het algsmene pabliek, maar met nadruk op het
publiek dat bulpbehoevend is en op zorgverieners,

3.3, Het hof overweegt voorts dat sangezien de merken waarop verzoekster zich baseert
ouder zijn dan 5 jaar {en 7ij zich niet beroept op eca geldige reden om het merk niet te
gebruiken), bij de vergelijking van de diensten moet worden vergeleken met dig waren- en
dienstenomschrijvingen waarvan verzoekster het normale gebruik heeft aangetoond.
Verweerster heeft dit gebruik betwist (zie de reactic van verweerster in de procedure bij het
Bareaq, doorgestuurd bij brief van 23 april 2013, weike betwisting overigens in dit beroep
nier is herhaald), Yerzoekster heeft in dit kader onderbouwd gesteld dat zij onder de noemer
charitatieve diensten (klasse 45) respectievelijk diensten op het gebied van verzorging van
zwalken/invaliden (klasse 44) in de Benelux de volgende diensten verriche {zie 13, 14
verzoekschrift, 15-17 pleitnota):

«  {in Wederlaad} het organiseren van reizen en kampen voor gehandicapian en zieken,
zowel in binnen- als in buitealand;

- (in Nederjand} cen hospice voor terminale zieken in Vieuten;

-~ {in Nederland tezamen met de Johanniter Orde) verteent in en kruispost medische
digusten aan zwervers, versiaafden, prostifuces, illegalen en anderen die atet over de
juiste (verzekerings-Ypapieren beschikken;

- (in Belgig} zicken die begeleid worden op de pelgrimage naar $ourdes;

- (in Belgig) in ziekenhuizen zijn vrijwilligers van verzoekster actief “om te uisteren
en te helpen bij de zieken”;

- (in Belgig) in opvanghuizen te Brusse! (sinds 1996) en Luik (sinds 1999) krijgen
daklozen toegang tot basishygiéne en verpleegkundige zorg, waarbij ook onderdak
wordt geboden en maaltijden worden verstreky;

- (in Belgi#) kampen voor gehandicapte jongeren en jongeren onder gerechiclijke
bescherming;

- (in Belgi&) gala’s en concerten;

- {in Luxemburg) een eerste bulppost en een gaarkeuken.

———
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3.4. WNaar het oordeel van het hot zijn die diensten inderdaad te beschouwen als
charitatieve diensten {klasse 43) respectievelijk diensten op het gebied van verzorging van
zwakken/invaliden (Klasse 44), Aldus heschouwd, zijn deze in verregaande mate soortgelifk,
zo niet identiek, aan een dee! van de dicnsten waarvoor het teken is gedeponeerd,
Dat geldt vour alle diensten die verweerster in klasse 43 heelt spgenomen, e weten
“restavratie (het verstrekken van voedsel en dranksny; Uidkelijhe kaisvesting”™. Diavonder
vallen immers de diensten als de gaarkeuken in Lugemburg on bt onderdak en de voeding in
Brusse! en Luik. Ook de hospice is een, zij het bijzondere vorm, van tijdelijke huisvesting.
Het hof kan hij deze stand van zaken in het misdden faten in hoevesre de door verzoekster ook
nog gencemde verhuur, al dan nist met cateringdiensien, van het Maltezerhuis te Utrecht
rex‘pr"ctievoliik de restauratieve dienstverlening in ziekenhuizen nog als soortgelijhe diensten
2iu te kenschetssn,
Dy pelds tevens voor alle diensten dic verwearsier in klasse 41 heeft aangewezen, te weten
“opviicdingg oplaidingen; sispansing; spotieve en culturele activiteiten”. De door
vereadkstér georganiseende kampen voor gehandicapls jongeren of jongeren onder
%wciztciuisf. bescherming bebben een duidelijh ontsprunend en opvoc"imdr’oplvadf‘nd
kavgkter, Zo er tidena cim ka pes al geen sport wordt-Bedroven, ligt dit verregaand in het
verlengde, De door verzoekster in Belblc georganiseerde concerten en gala’s in het kader van
fondsenwerving voor de lisfdadigheid vallen onder de dienst “culturele activiteiten™.

5.5, Voor zover verzocksier betoogt dat de verkoop van drukwerken, preatbriefkaarten,
plaids en tassen 2n verdere reclameactiviteiten overlap zou vertonen met de door verweerster
in klasse 35 opgencmen dicnsten, te weten “Reclame; beheer van commercigle zaken;
zakelijke adininistratie; sdministratieve diensten”, overweegt het hof dat deze
dienstencategorie klsarblijkelijk ziet op disnsten te verlenen aan anderen
Reclameactiviteiten en administratieve dienstverlening ten behoeve van zichzelf horen niet
in deze categorie thuls, althans #ijn dazrmee niet soortgelijk te achten. De diensten van cen
reclamebureni of bijvoorbeeld administratiekantoor zullen immers door het in aanmerking te

nemen pub!tek geenszins soortgelijk worden geacht aan het maken van realame voor zichzelf

of het doen van de eigen administeatie, Hierbij komt dat verzoekster ook geen depot heeft
verricht voor deze dienstenklasse.

5.6. Hetvoorgaande betekent dat alle dieusten die verweerster in klasse 41 en 43 heoft
opgenomean in verregaande mate soortgelijk, zo niet identislowf sanzienlifk overlappend, zijn
met de door verzockster ingeroopen en gebruikte diensterldasse chariatieve diensten {idasse
45) respectievelijk diensten op het gebisd van verzorging van zwakkenfinvaliden (klasse 44).
Tn zoverre slaagt de grief. Voor de verzochte diensten in klasse 35 ziet het hot geen
soorgelijkheid.

5.7.  inde oppositie had verweerster nog aangevoerd dat onduidelifk is onder
gebruikmaking van welke metken voormelde diensien zouden zijn verleend. Nu verweerster
dit bezwaar in deze procedure piet heeft herhaald, noch nader-heet toegelicht ga de stelling
van verzoekster dat zij het eerste en derde merk. “als rogel gebruikt”, (¢ veten SOVEREIGN
MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST, JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND
OF MALTA (merk 1) en KNIGHTS OF MALTA (maerk 3, als afkorting) (verzoekschrift or.
24), wordt azn dit verweer voorbij gegaan. Bovendien ziet het hof in de overgelegde stulken
voldoende bewijs van normaal gebruik van tmerk 1 alsmede merk 3, mede ten aanzien van
merk 3 in aanmerking genomen dat in et dugelijkse gebrnik een atkovting van merk 1 in do
rede tgt, Verweerster had voorts in de oppositic asngevoerd dut ¢en aaazienlijk deel van de
bewiizen zou zien op intern gebruik, et hof wverveest dat dit mogelijk geldt voor een deel
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van de overgelegde bewijzen, maar voor een veldoende substantieel deef nist, zodat van
normasal gebruik sprake is zoals hiervoor overwogen. Het hof passeert svenzeer hiet eerder
gevoerde verweer dat het gebruik van een vertaling van het merk geen normaal gebruik van
het merk zou opleveren, nu zonder nadere toelichting — die ontbreekt — niet valt in te zien dat
hiermee het onderscheidende verraogen zou worden gewijzigd.

6. Grief 4: overeenstemming

6.1, Met deze grief koint verzoekster op tegen de door het Bureau achterwege gelaten
bevordeling van de oversenstenuningsvraag. Het hof overweegt hierover als volgt, waarbij
het zich zal beperken ot de twee metken als hisrvoor genoemd en waarvan verzoekster heeft
gesteld dat zij deze “als regel gebmiks”, derhalve SOVEREIGN MILITARY
HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM OF RHODES AND OF
MALTA (medc 1) en KNIGHTS OF MALTA {merk 3).

6.2. Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk zodanig overeenstenumnen dat
daardoor by} het in aanmerking komeode publiek van de desbetreitende waren of diensten
directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het
verwarripgsgevaar globaal dieat te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het
merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten acheerlaten, met
inachineming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderliage
samenhang tussen de overeenstemiming van het teken/ merk en de soortgelijkheid vaa de
batrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de
totaalindruk die door het teken/de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzeuder
rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.
Voorts dieut rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk.
Er moet sprake zijn van reée] verwarringsgevaar bij de gemiddeld geinformeerde, omzichtige
en opletiende gewone consument, gelet op de betrokken waren en diensten,

6.3. Volgess deze maatstaf is het hof van oordesl daf van voldoende overeenstemming
sprake is om voor de biervoor genoemde diensten in klasse 41 &n 473 cen gevaar vouy
verwarring aan te kunnen nemen. Hoewel het merk wellicht (Meats) beschrijvend is voor de
sorsprong van verzoekster, is het dat niet voor de hiervoor genpemde diensten, althans 1s
zulks niet door verweerster onderbouwd gesteld. Het hof volgt daarom niet de stelling van
verweerster dat onderdelen van) bet merk beschrijvend of generick zou(den) zijn. De enkele
- door verweerster gestelde maar door verzoekster bestreden — omstandigheid dat er wellicht
andere {ridder)orden zijn die ook St. John in de naam zouden voeren, maakt dit niet anders,
al niet omdat niet is gesteld dat die (riddetyorden ook deze diensten verlenen. Evenmin is aan
te nemen dat een plaatsaanduiding als Jerusalem of Malts reeds om die reden geen
onderscheidend vermogen zou tockomen, Zij dienen niet tot besclwijving van een aspect van
de dienst noch zijn zij daarvoor gebruikelijk geworden. Deze plsatsaanduidingen zeggen
sfechts jets over de ontstuansgeschiedenis van verzoekster, maar niets over bijvoorbeeld de
herlcomst of bestemming van de door verzoekster geleverde diensten. Verzoekster is imimers
in Rome gevestigd. Hetzelfde geldt voor het element “knights”. Anders dan verweerster
meent, moet e dan ook vanuit worden gegaan dat merken 1 en 3 een behoorlijk
onderscheidend vermogen hebben voor wat betreft de hier aan de orde zijade diensten.

6.4, Als meck I wordt vergeleken met het teken dan valt op dat beide nogal lang zijn ea de
elementer savereign, hospitaller, order, Malta, Jerusalem en St. of Saint John in beide
terugkomen, Visueel en auditief is er daarom globaal bezien gen behoorlijke
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overeenstemming, al is de woordvelgorde op enderdelen verschiliend. Bovendien zublen
merk en teken maar zelden rechistreeks met elicaar kunnen worden vergeleken, waardoor
verschillen in de woordvalgorde minder zullen opvallen. Zoals verweerster voorts terecht
opme.kt zal een gemiddelde oplettende consument maar defen van het lunge merk en teken
onthouden, Dit brengt echier mee dat nu juist de onderscheidende (lees: niet voor de diensten
beschrijvende) elementen zullen worden onthouden, en dan na eerste waarneming
wasarschifalijk ook nog slechts enkele daarvan, Bij merk { zijn dat de hiervoor opgesomda
woorden sovereign, hospitaller, ovder, Malta, Jerusalem en St. John. Al deze woorden zijn
ook in het teken terug te vinden, zodat er mede gelet op een onvolmankt herinneringsbeeld,
begripsmatig grote overcenstemming is. Dat voor merk 1 de elementen “knights” en
“Rhodes” onthreken in het teken, 15 daarbii van onderschikt belang.

6.5, Merk 3 is in het teken gebeel en met dezelfde woordvolgorde terug ta vinden,
Ondanks het feit dat het teken aanzienlijk langer is dan merk 3, is er een flinke begripsmatige
overlap, zeker als daarbij de omstandigheid wordt mmeegewogen dat het kennalijk als verkorie
variant door verzoekster wordt gebruikt voor merk 1. De kans is niet onaarzienlijk dat het
pubtick die verkorting ook zal toepassen op dezelfde wijze voor het teken, Het teken neennt
cen tweetal tamelijk onderscheidende enderdelen van merk 3over, alsmede het minder
onderscheidende “of”.

6.6.  Aan al het voorgaande moat nog worden toegevoegd dat er ven verregaands mate van
soortgelijkheid bestaat tussen de dignstén, 2vals hiervoor reeds overwogen. Het 1ijdt al met al
volgens het hof dan ook geen teeijfia) dat het in sanmerking te nemen publiek (zoals hieyvoor
onder 5.2 overwogen) merk ewiteken zullan kunnen versirren. Daaraan doet niet af dat in
het teken tot slot is opgenomen “the ecomenicat weder™ Pt in sanmerking te nemen publiek
zal bij die toevoeging gemaklelijk denken dat het de oecumenische afdeling van verzoekster
betreft, zeker nu verweerster ten dele aanspraak maakt op dezelfde ontstaansgeschiedenis als
verzoekster maar stelt daarvan een gelegitimesrde afsplitsing te zijn, Voorts is de toevoeging
in de vergelifking van merk en teken van onvoldoende doorslaggevend belang om het gevaar
vour verwarring weg te nemen,

6.7. De conclusie tuidt dat ook deze grief slaagt.

7. Grief 2: bekend merk in de zin van UvP

7.1, Met grief 2 komt verzockster op tegen het oordeel vaa het Bureau dat er bij het Inatst
genoemnde merk inr.0. 1.2 geen sprake is van cen algemeen bekend merk in de zin van
artikel 6bis UvP. Verweerster betwist dat er van dergelijke bekendheid sprake is,

7.2, Het hof kan deze vraag ia het midden laten. Artikel 2.14 lid { sub b BVIE noernt als
oppositiegrond verwatringsgevaar met cen algewiesn bekend merk i de zin van andke] 8bis
UvP, waarbij in dit laatste artikel de eis wordt gesteld dat sprake i van gelijke n,!"m,a.-n;‘kdzjkc
waren. Aangenomen moet worden dat deze oppositiegrond zoduende slechis van toepassing
is bij geigk; of sourigelijke waren (of diensten}. Veunr nover vechistreeks tuepassalijk, noopt
artikel 16 lid 3 TRIPs nist tot ecu andere uitleg, Enerzijds nist omdatin dat astikel sprake is
van een vitbreiding van bescherming voor fngeschreven algemeen bekende merken (hetgeen
in deze zaak voor dit merk gesteld nach gebleken is) en anderzijds niet omdat het BVIE in
artikel 2.3 sub ¢ reeds in de mogelijkheid tot nietigverklaring op deze grond voorziet {vgl.
Gerecht E1J 11 juli 2007, T-150/04, Tosca BLU, ECLLEU:T:2007:214, r.0. 60). Oppositie
op grond van 2.3 sub ¢ BVIE is vitgesinten,
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7.3, Nudit merk, zo at algemeen bekend, de uitkomst van deze zaak geen andere maake
omdat daarmee niet jegens ongelifksoortige waren of diensten kan worden opgetreden,
behoeft de grief geen verdere behandeling.

8. Slotsom

8.1, Grief I strandt maar grief' 3 slaagt ten dele en tevens grief 4. De mogelijke
gegrondheid vao grief 2 kan in het midden blijven. De slotson Juidt dat het verzoek moet
worden toegewezen voor wat betreft alle diensten in klasse 41 en 43 zodat in zoverre de
beslissing van het Bureau most worden vernietigd, Voor wat betreft klasse 35 dient het
verzoek te falen, net als het Bureau besliste. Voor de overzichtelijkheid zal de pehele
beslissing van het Bureau worden veniietigd en opnieuw rechi worden gedaan.

3.2, Verweerster dient als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij te worden
beschouwd en zal daarom in de kosten van dit verzock alsmede dic van de procedure bij het
Bureau worden vercordeeld. Het hof zal de kosten aan de zijde van verzoekster begroten op
€ 2,471, ~ (2 punten liguidatictarief ea € 683,-- griffierecht) en van de procedure bij ket
Burean ap € 1.000,-,
Beslissing
Hat hof:

«  veradetigt de beslissing van het Bureau van 4 okiober 2013;

en opnicuw rechtdoende:

- wijst de oppositie met nummer 2007675 gedeeltelijk toe;

- bepaalt dat hot Beselux depot met nummer 1246814 wordt ingeschesven voor alle
diensten zvals aangevrangd in klasse 38;

- bepaalt dat het Benelux depot met nummer 12468 14 niet wordt ingeschreven voor
alle dignsten zoals aangevraagd in klasse 41 en 43;

-~ veroordeelt verweerster in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde
van verzoekster begroot op € 2,471, —;

- vercordeelt verweerster in de kosten van de procedure bij het Bureay, aan de zijde
van verzockster begroot op € 1.600, -

- wijst het verzoek voor het overige af.

Dit arrest is gewezen door mrs. EF. Brinkmag, S.J. Schaafsma en A.W . H. Meij en is
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 september 2014 in aanwezigheid van de
griffier,




