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inzake

Toliiigo Gnibl-1,
gevestigd te [ lambu rg, Du is land,
verzoek ster,

e raa te noe in en: To ingo,
advocaal: i::’ DE. Stols te Anisterdam,

tegen

KNR Teclinologies Ltd.,
gevestigd te Folkestone, Verenigd Koninkrijk,
verweerste
Iii elila te ii oenien: KN R,
advocaat: ru. W.A. Roos.

Het geding

1.1 . Bij vcrzoeksclui v’n 4 mei 2018, niet prodnctics heeft Tolingo heL hof verzocht de
an ho: Bel,eIu,—BLlrcaL voor dc Intel ztec Eigendom (hierna: het Bureau) vi:

7 ninart 2018 niet lilnililer 20)1841 waarbij de opposile van Tolingo tegen de inschrijving
van het door KNR verrichte Benel ux—woordmerkdepot met liuminer 1326] 90 is afgewezen,
te vernietigen en de oppositie alsnog integraal toe te wijzen, met veroordeling van KNR iii de
kosten van (le oppositie en iet beroep.

.2. KNR heeft bij verweci schrift, ingekomen op 16 oktober 2018, verzocht liet veizoek
afie wijzen en de besireden bs1issing te bekracttigen, rel veroordehl]g — tiituerbaar hi
vooaaad — van Tol ingo in de koste:: van de prozedure

1.3. De i:ondelinge b&iaideirg val: het beroep heeft ,!aaLsgevondn op 14 jantiar 2019.
Beide partijeii lieb5e: bij die gelegenheid huji staxdpu:ten door hun voormeide adocMeii
laten bepleiten, aan de hand van overgelegde pleitnotities.

1.4. Met liet oog op de mondelinge behandeling hebben partijen nog de volgende stukken
aan liet hof en de wederpartij gestuurd:

-

- de brief niet bijlage (aanvullende producties 1 tot en niet 6) van de zijde van Toliugo,
ontvangen op 4januari 2019:

— de brief niet bijlage (Produte 1) van de ziide van KNR. ontvangen op van II jrnitIar
20 19.



Zaknmnier: 230.23 8.765/01
7

Tegen overlegging van deze produetes is geen bezwaar gemaakt, zodat deze deel uitmaken

van de gedingstiikken.

Beoordeling van liet be loep

2. Uit de ,incesstukkeii en de steil ingen van partijen is het volgende gebleken:

2. 1 Tol in go s koudste r val’ liet Unie merk ‘iie t n [mme r 72881 1 T bel ie Yen de het

woord nierk

lolingo

i noedici op 26 seu:enher 2008 en hgesçkre-en op 9 xci 2ÜO ‘oor dien sten in dc
kiassen:
— 38: Teicco;niu:ica:oI:s by Iiicaiis cFplafforiiiis aci poras en the iincinet,
— 4 1: iran si atje n se rç i ces S ga jan gil age i nteip reta t 011’’. CII

- 42: “Coniputer software design.

2.2. Op 5 februari 2016 heeft KNR een T1enlux depo: verricht va’I liet woordmerk

1 olingo

voor d ie,is:cIl in de klassen:
—38: ielecopiitnunicatioii services; conIlliumlication services for the electIollic transillission

ot voices; transin ission of data; electroiiic transmissïoii of mages, ihotograpli, graphk
niages and illustrations over a global coiiipiiter netvork; tratlsinissioli of data, audio, video

all d in uit i mcd a fl les; s 111111 east Lig b cadeast tel cv is i 011 over gb bal corn iiiu ii cal 0fl

networks, the internet and wircless ietwoiks; provision of teleeoiii niurtication access to

video and audio content piovded via an online video—on—demand se’ vice’’,

— 4 1: ‘Prod uctioji of in di o and te 1ev is 10fl shows and program mes; Ii Ini pod liet 011 Se Pl Ces;

film distribution; provision of non-downloadabie til ns and televjsion prograins via a video—

on-demand service”, en
— 42: “Tec un j cai des gil and plan n ng of te lecomnl uh cat i 0fl S eq U i pillen t; conip liter 50 [twa re

technical support seivices; teclin ical consu tancy rehating to the appbical oii and i’se of

computer software.’
Dft depot is onder nurn nier 1326190 in bellailcIeli ng genomen en gepul,l icerd op 9 fèbruari

2016.

2.3. JNarir aa,ileiding ee,, door een derde gevoerde opposiie eeii de insch:-ijvhw v21i

liet in 2.2. bedo&de depot is het depot voor klasse 41 dooigeliaald.

2,4. Op 7 april 2016 lceft Tolingo opoositie gesteid tegen dc ixclwijving va:I ict ii
2.2. bedoelde depot.

3. De oppositie is gebaseerd op artikel 2. 4. lj 1. aanhef en onder ajuncto iitkel 2.3
aanhef en onder a en b van liet Benelux-Verdrag inzake de in!eHeC[ueIC eigendom (merken
en tekeningen of modellen), (verder: het BVIE). Het BVIE is inn’.iddels niet ingang van 1

juni 2018 ge”-izigd. Ingevolge arikel V van he Protocol hoiidende wJziging van liet BVIE

van 2 neE 20! 4 blijven op gerechtelijke procedures die zijn gei’ielit tegen een beslissing van

het Bureau die werd gcnomneii voor inwerkingtreding van het Prolocol de bepalingen van het
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BVIE van toepassing zoals deze luidden 01) liet moment dat de beslissing werd genomen In
artikel 2. 4, lid 1, aanhef en onder a, BV! E (oud) is bepaald, \‘OOr zover van belang:

1 lie deposnifi oF houder van een ouder iierk kan (., ) schri tel ij k oppositie ins rel [en bij liet Btirentt tegen
tr :t:erk dat:

ja ranirord: na zi. kr-nu, ove:e “o:r I ig o bpaI i ngcn rNjr kel 2.5, al b a Cii 3 (T’.

Artikc 2-3 aa,hef n onder a en b. BVIE (oud) bcpaalt, voor zover van belang:

13ij de beoordeling van dc rangorde van hei depôt vorcIt rekening rehtniden mc, dc op hel 1 ijdsrip van jet

depôt hslnn nde en en tijde m1 hel geding geha cid caacde rechten Op:
a, ge! ij kc voor cîezcl flie vnrcn of’ ciie os ren gedeponeerde nierkeri
b. gelijke of overeenstcm,iicndc, voor dezcfde of soortgelijke ‘varen of diensten gedeponeerde merken.
md en bij het publiek ver arr iig. in ioudende de rnogel iklic id van associ al ie niet liet n cdcrc merk, kuEl
ontsLrn (,

4. Bij beslissng vu:i 7 maart 2018 heeft het Bureau de oppositie van Toliiigo
afgewezen en beslist dat hel Benelux depot ‘liet liuhiimer 1326190 wordt iit2esclireveil voor
alle dietisten waarvoor liet is aangevraagd, ‘net veroord eing van Tol irgo in de kosten van dc
opposiic. Ter ln3tiverizg ‘an dc af” ijzing van de epJcsite l:eeft lie: Bureau — samengevat —

overwogen:
- dat de door Tolingo overgelegde bewijzen van gebruik van haar merk slechts betrekking
hadden op vertaaldieusten cii dat Tolingo geen bewijs van gebruik heeft geleverd voor de
overige diensten waarvoor haar merk is ingeselireveii, eii

— dat de diensten van het betwiste teken (kort gezegd: a. telecommunicatie cii het
overbrengen van gegevens beeld en ge1 t’ id, b. productie ei’ distributie “all radio- en iv
p, ogi’ani ,iia s er. flms en c. technische diensten net betrekking tot
telecomniiin icatieappa:-atuur eli cornptileisofi”aie). niet soortgelijk zijn aan vertaaldie;is:en,
zodat deze bewijzen van gebruik ‘liet mdci behoeven te ‘ciden onderzocht en liet B:neai
ook niet neer toekomt aan cen beoordeling vail lie, ve;wai-riligsgevaar.

5. In haar ver,ocksehrj ft verzoekt lol ingo liet hof de beslissing van het 13 tireati le
ver,’ ietigen en de oppositie alsnog toe te wijzen. Zij betoogt — samengevat — dat liet Bureau
de door haar oveigelegde gebruiksbewijzen ten onrechte ter zijde heeft gesteld met de
overweging dat deze uitsluitend betrekking hebben op verlaaldieiistemi, en dat dus hij
voorbaat vast staat dat het bewijs van gebruik niet is geleverd voor de overige diensten. Het
Bureau heeft daarmee volgens Tolingo miskend dat Tohingo veel meer doet dan vertalen van
teksten clie klanten op de porta) van Tohngo uploaden. Zii betooat dal zij via haar prJ
compcte dcctimentnianagnentop:ossngc;i aan bedrjvcn aanbiedt, da: klanten bivocrbeeld
documen cii bi ijvend kini mie,, opslaan, woerdenlijsten net verta!ingen in verscli i lende talen
op de portal kunnen aanlio,,de, en (:nocrtal ge) pr&ecten lui nmiel; nanagen. Da facihteren
van interne en externe comnnnatie is volgens Tolingo iniidhavend gebruik van
klasse 38 (teleeomnitinicstie door middel van platforms en portalen op internet). Voorts
miskent hel Bureau volgens Tolingo dat hel ingeroepen merk en liet aangevallen teken
identiek zijn, hetgeen een omstandigheid is die een eventuele lagere soortgelïjkhcid var
vai-en en diensten teniet kan doen. Ten slotte miskent het Bureau volgens folingo dat haar
merk doorjarenlang intensief gebruik EU-wijd is ingeburgerd. hetgeen ook een lagere
soortgelijklieid teniet kan doen. Ter zitting heeft Tolingo hier no aan toegevoegd dat
hetgeen is opgemerkt ter. aanzien van dc platform-comnitinicatie van Tohingo ook geld: ‘oor
de diensvcrlenir.g bestaande uit ontwerp en ontwikkeling van comptitersohvare in klasse
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42 Als ‘-oo,bae Id van die nstve:leil ing in deze klasse ‘0e iii t zij de in t uva: i cve ‘traits ato
,rie,:;o, y” sotware die zij aan klanten biedt.
KN R voe:t Ii icrten verween

M»mau/ geb)i ik?

Ttisseii partijen is niet in gcscliil dat, wil Tolingo zich kunnen beroepen op haar ,ne,-k
tol ‘‘go, s p rake moe t zij ii va ii ii ormaa 1 ge bru k van dat me 1< in de periode tussen 9 februari
201 1 en 9 Februari 2016 eli dat het Bui-eau het j t, istc toctsiiigskader heeft toegepast ten
nar, zieL’ van de vaag of dan ‘van spin ke s. Dat toets i igs kader 1 tijd t — voor zover thans van

belang — als volgF.

6. 1 Van een ‘ii erk wordt normaal gebruik gemaakt wa n neer liet o veree,i kom St g zijn

wezenlijke functie, te weten het waarborgen van cle identiteit vnu de oorspioiig van de varen

of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor clie vardn of cl icnsten
ce,, aFzet te vinden of te behouden, met intslu iti ug van symbolisch gebruik dat er alleen toe
strekt de aali liet mei-k verbo,iden rechten te behouden - In dit verband betekent het vereiste
van norniaal gebruik van liet neik, dat dit nierk, zoals liet op liet relevante giondgebiecl
wordt beschermd, publ iel< cii naar buiten toe wordt gebrti i kt (FÏvJEU 11 maart 2003
(Aja>JAnsul), zaak C-40/0l,ECLI:]iU:2003:145). Zie tevens HvJEU 27januari2004, (La
MrTeclinology), zaak C-259/02, L3CLI:EU:C:2004:50).

62 Het Igeroepen recht is ccii Un i eineik . Ten iii de va i liet epot en liet aan liaHgi g
iiaken van dc oppositie was Verorden lig 207/20ûÇ vnu de Rood val, 26 februari 2009 inzake
liet Genieensc]iapsnierk, zoals laatstelijk gewijzigd hij verordening (EG) 20) 5/2424 vali liet
Eiii-opces Pnrle,iienl en van de Raad van 16 decenibei 2015 (verder aangeduid als UMVo
2015) van knrnlil. De gebruiksverphcliting wordt beheerst door artikel IS UMVo 2015
(t hans IrtEkcl ] S van Verordening (EU) 2017/1001 van liet Europees Padeinent ei] de Raad
van 4juni20 7 inzake liet linie,neik, dat inhoudelijk niet vnu arlikel 15 UMVo 2015
crschiC). Dit artikel luidt. voor zover hier relevant:

- t - [er. tij werk ‘vatrvtn Je :;,dcr v: fjaar ,ia dc r,sciirij ving ::.t,cI, du Un geen nornuu gbrzX ii

voor de waren oïdrr.s:er. fl:iF’ oor igeschrc v2i1 of \vI;:’ an tçJ.Fcr(k een oaendeftrokci

iijj va van ii F nar geen ::erz]R gcbr’j i s gnmkt. s• ‘-ntbuur oor d scnci es vu: Iec vc. or-J IJ lciyï

er ckJigc redenen ZIj voor het n:ci gebrtiker.. (
Uit lie: O;,e:OmeI arrest(HvJEU 19 december2012. zaak C-149/l 1, ECLI:EU:C:20l2;8i6).
blijkt dat van een L: ni enierk ,, to ru; aal gebru k’ vordt ge maakt in voorin cl de zit va t neer ho:
ordt gebi-tu ikt overeenkonistig de wezenl ij 1w functie ervan en teneinde in de EU
,,iarktaau,delen te behouden of te verkrijeen voor de door dit merk aangeduide waren of
dienste,, en dat liet oordeel of deze voorwaarden zijn vervuld dient plaats te vinden niet
in acht, cm ing van a le ie le aittc feiten cii oni stand i gI eden. zon Is net n af] e cle kenm erken
van de heirokke,i ,iia,-kt, de aard van de door liet merk beschermde ‘varen of diensten. de
Ici i Lor. ‘t kw n t i Lat cve omvang van 1 ie:gbrui al scol. dc ,-ec tie; iie en de ege
ervan.

6.3 - Het norniale gebruik van een merk kan niet op basis von naarsch ijii 1 ijklieden of
vern,oede,is vorden aangenomen, maar moet vordc,i aangetoond aan de hand van co,ic,cte
ei’ objectieve gegevens die een daadwerkelijk cii afdoend gebruik van liet merk op cle
betrokken iiarkt bewijzen (GEU 2 cleccnihcr 2002 (Hiwatt), zaak 1-39/01
ECI.l:EU:T:2002:3 16; GEU 6 oktober 2004 (Vitakraft), zaak T-356/02,
ECLI EUtT:2004:292).



Zaakiv,iii,ner; 200.238.765’O 1
5

7. Ten hevijze van liet gebruik dal Tcizgo van haar ,ne,k stelt te hebben gemaakt voor

waren in de klassen 38 en 42, hecft Tolingo de volgende stukken overgelegd:
— afdrukken van haar website;
- een ovciziciil van jaaroinzelci jfers ovet de periode 2013-2016;
- diverse facturen over de periode 2009-2016;
— sereen pii ,j ts van The 1 nteri ict A rchi ve in et betrekk Jig tot de wcbs te vww to! i igo. coin
Het lief acht deze gebruiksbewijzen, zowel op zichzelf ls in onderlinge sanieiiliaiig bezien,
onvoldoende om daaruit te concluderen dat in cle relevante periode een daadwerkelijk en
afdoende gebruik van liet woordiiierk tolingo heeft plaatsgevonden voor waren in de klassen
38 ci’ 42. Daartoe is het volgende edengevend.

Klasse 38

8. De lieist iii de klasse 38 waarvoor liet (oudere) merk tol ingo is ingeschreven luidt:
teeeominun catie door rddel van platforius en poitals op het intcrnet. Het feit dat Tol ingo
haar kl:iten via haar portal iii de gelegenheid stelt ciii teil behoeve ‘all de door haar
geleverde vertaald ienste’i doctnnente, e n/o woorden lij scii (iii de ‘cloid’) o e siaa:I en
mcl To! ii go te corn In tin ie eren. bot ek e ni niet dat zij Ie loco’ n ‘nu ii atied iensten na n biedt. Dat
betekent slechts, zoals KNR terecht aanvoert, dat Tolingo lelecoininunicatiediensten gebruikt
als veliikel om haar vertaaldieiislen aan te bieden, zonder dat zij dit vchikel — deze
teleconimun icatiedicnsten — zelf aanbiedt als (zei Fstand ge) dienst (vgl. 1-lof Den Haag 5
augustus 2014, ECLI:NL:GHDI-IA:2014:2597).
De conclusie luidt dat Toiingo gecil normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk voor
diensten iii de klasse 38. Dit brengt nee dat de inselirijviiig van het merk ‘oor diensten op
het gebied val’ te boom iii u n kat ie in klasse 38 iii deze op positie bu te,, bescho II W ig moeten
worden izeiaten.

Ktcisye /7

9. Uit de gebru i ks bewij zei cii stel ii igen van Tol ii go kan cvci al n weiden opgemaakt
dat zij ict voord;ncrk [oiiIi2o in de relevanre periode hech gebruikt voor de dienste,; in dc
klasse 42 waarvoor liet merk is ingeschreven: het oi,:wikkelen van software Ii: jaar
verzoekscht f1 merkt To i:;go op da zij software ç,iitviIçkctt ten behoeve un iiaar kanzcn.
Ter zitting heeft To!ingo toegel kin dat zij haar klanten o-onslatio,, ,ne,no,j’ sofiware aanbiedt
als onderdeel van liet totaalpakkel aan diensten die zij aan haar klanten levert. Translation
meiiior3 software is software die herkent dat een tekst(deel) al eens is vertaald voor de
betrelïe,idc klant, waarop korting op de nieuwe vertaling wordt gegeven, Daarnaast heeft zij
gesteld dat de software voor grotere klanten die neer omzet generen soms wordt aangepast.
Dat liet aanpassen van software daadwei-kelijk gebeurt, blijkt echter niet uit de door Tolingo
overgelegde gehruiksbewijzen. Bovendien blijkt uit de door Tohingo gegeven toelichting dat
zij slechts gebruik naakt van een software programma — dat wellicht waar nodig aan de
behoeften van een klant wordt aangepast en waar klanten niet (apart) voor betalci, — om haar
verlaad iciisten aan te bieden. Dit is niet ge] ij k te sleIen aan liet ontwikkelen van software
als dienst, als bedoeld in klasse 42. Ook met betrekking tot klasse 42 aidt de conclusie dus
dat Toii:igo in de relevante periode geen normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk. Dit
brengt nice dat de inschrijving van her meik voor diensten op het gebied van
telecorn:ntiiicarie in klasse 42 iii deze oppositie eveneens buiten beschouwing moet worden
gelaten.
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Klasse 11

10. De dooi Tol ingo ovcrgelegde gebruiksbewijzen onderbouwen wel het standpunt val]

Tolingo dat zij haar merk in de itlovante periode normaal heeft gebruikt voor vertaaldiensten
(klasse 41). Dit wordt door KNR ook niet bes(reden.

Ven a, ingsgevua

1. KN R stelt zich (met het Bureau) naar het oordeel van hel hof tei echt op hel
nd pion ((lat vertaald eisten, ‘van rv oor het merk van Tol n go n ormaa s gebrti ikt, niet ge lijk

of soortgelijk zij’] aan (Ie d icnteI3 waarvoor het bestreden leken is gedeponeerd ii de klassen

38 en 42 (het depot voor va ren in k lnsse 41 is dooigcliaa Id en niet mcci aan (le orde) zijnde
dierse: niet betrekkhu tot telecom, iiuiicatiz cii het oveibrc,igezt van gege\ e,is, ei’

tecli,;iszhe diensten ‘liet beElekkilig to telecornmtinicatieapparattiti: en conptcisoLvare. Zij
hebben immers eelt andere aaid, eep: aitder doelpubliek, vereen een a:dere know how e:i

hebben een andere wij ze van levering. N geen sprake is van deze 1 fte of sc.o,:geijke

diensten. wordt aan beoo-dei ing val] het erwar,ingsgevaar niet tocgekonien.

liii LUCFUÏM. t,t,clemmA j’rjf/

12. De stel ingen van Tol i ngo da: haar merk (voor vertaaldiensten, zo begrijpt 1w: ;oÛ.
is ingcbn:ge:d (zodat het ande:scl’.c;dc,id vermogen daarvan is toege::onicn, hegrU s: he[ lioO
en dat K\R een zogenaa mde É,adepnrk Wo! 1 is die als enige act vi Wit zou tebbon het
cle ponerci 1 val i In erken epi doi iie i na 11e’’ op, liet voeten van p ,occd t, les ege Ii iierkl oud ets
lçttitnen aan al het voorgaande niet af doen. Dze stell,ngcn behoeven reeds daarom geen

nadere hesprek ing, wat er verder ook zij van de] uistlieid daarvan

S/also»

13. De slotsom val] liet voorgaande is dat het beroep val] Tol i Ilgo dient te worden

verworpen.

4. Als de in liet ongelijk gestelde partij zal ]‘olingo worden veroordeeld in de kosten
van liet beroep.

Beslissing

1-let hof:

- verwerpt het be,ckz1]: --

- veroci iec 1: lolipigo it de Losc:t all het beroep, tot op liede,, aan dc zijde v,i KN R

begroot op € 726,- aan eI iftlcrccht en €2. 8.- aan saaris voor de advocaat;

- verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar öij voorraad.

Deze beseSikking is geezei] door in’s II. dc Vreese-Rood, AD. Kiers-Becking en vi.

Bronneman en is u:tgesprokei Ier openbare terechlzining van 2 taart 20 i 9 in

aal]” ezigheid an de griffier.

‘7)
-1


