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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 20 september 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk

Psycho-Vitalis voor diensten in de klassen 41 en 44. Deze aanvraag is onder nummer 1425312 in
behandeling genomen en gepubliceerd op 21 oktober 2020.

2. Op 18 december 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze
aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 822491 van het woordmerk VITALIS,
ingediend op 25 april 2007 en ingeschreven op 24 april 2008 voor diensten in de klassen 35, 36, 39, 41,
43, 44 en 45.

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

4. De oppositie is gericht tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle
diensten van het ingeroepen merk.

5. De proceduretaal is het Nederlands.
B. Verloop van de procedure
6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna:

“het Bureau”) ter kennis gebracht van partijen op 21 december 2020. In de loop van de administratieve
fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van
verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in
het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "“BVIE”) en het bijbehorende
uitvoeringsreglement (hierna: “UR"”). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 26 oktober
2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau
in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit
of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant meent dat de diensten van het betwiste teken vallen onder deze van het ingeroepen
merk in dezelfde klassen en dus identiek zijn daaraan.

9. Volgens opposant is het dominante element in het betwiste teken het element Vitalis. Het element
Psycho is immers louter beschrijvend voor de betrokken diensten, namelijk advisering en opleiding inzake
psychologie in klasse 41 en psychologische diensten in de gezondheidszorg in klasse 44. De vergelijking
zal dan ook met name zien op het element VITALIS, dat in zijn geheel is opgenomen in het betwiste teken.
Opposant concludeert dat de tekens visueel in hoge mate overeenstemmen.

10. Mede door het liggend streepje zal het betwiste teken volgens opposant in twee woorden worden
uitgesproken, waarbij de nadruk ligt op het dominante en identieke element VITALIS, dit wil zeggen het
gehele ingeroepen merk. Opposant concludeert dan ook dat de tekens auditief in hoge mate
overeenstemmen.
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11. Het (beschrijvende) element Psycho in het betwiste teken zal volgens opposant worden begrepen
als een verwijzing naar psycholoog, psychologie en/of psyche. Het element VITALIS in beide tekens heeft
op zichzelf geen betekenis, maar kan verwijzen naar vitaal en vitaliteit. Beide elementen liggen in elkaars
verlengde, aangezien vitaliteit ook de psyche behelst. Voor zover al een betekenis aan de tekens kan
worden ontleend, is deze gelijk of liggen deze betekenissen in elkaars verlengde, aldus opposant.

12. Ongeacht de juridische relevantie, benadrukt opposant dat verwarringsgevaar tussen de
voorliggende tekens vergaande gevolgen kan hebben voor de privacy en adequate begeleiding van
patiénten.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau daarom
om de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de door opposant gemaakte kosten.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik van het ingeroepen merk verzocht.

16. Verweerder stelt vast dat in de door opposant ingediende st=ikken het ingeroepen merk wordt
vitalist

gepresenteerd als volgend logo of gelijkaardige logo’s: woonzorg groep, Verder vindt nagenoeg al het
gebruik plaats ter aanduiding van de rechtspersoon Stichting De Vitalis Zorg Groep, zijnde de handelsnaam
van opposant.

17. Verweerder constateert verder dat nergens ook maar enige blijk is gegeven van gebruik voor de
diensten in de klassen 35, 36, 39 waarvoor het merk is ingeschreven en voor de diensten opvoeding (klasse
41), horecadiensten en catering (klasse 43), medische diensten, verpleging en medische en paramedische
behandeling of begeleiding (klasse 44) en persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden
om aan individuele behoeften te voldoen en veiligheidsdiensten voor de bescherming van personen en
goederen (klasse 45).

18. Voor zover er al sprake is van gebruik voor de overige diensten waarop de oppositie is gebaseerd,
vindt dit gebruik uitsluitend plaats binnen de eigen onderneming: het gaat om activiteiten die enkel worden
aangeboden aan personen binnen de verzorgingshuizen van opposant. Dit gebruik is dus niet extern
gericht, hetgeen voor reéel commercieel gebruik echter wel essentieel is, aldus verweerder. Verweerder
concludeert dat de stukken van opposant slechts zien op intern gebruik van de handelsnaam in een
afwijkende vorm en dat het normaal gebruik van het ingeroepen merk voor de diensten waarop de
oppositie is gebaseerd niet is geleverd.

19. Verweerder licht toe dat hij zich richt op het helpen van consumenten door onder andere coaching,
therapie en HR-advies, met name psychodynamische therapie, individuele begeleiding en
groepsbegeleiding, nascholing als beroepscoach en HR-advies op maat. Het publiek van verweerder
bestaat uit coachees, cliénten, studenten, werknemers en werkgevers. Opposant is een zorginstelling die
verzorgingshuizen voor senioren aanbiedt. Daarmee is volgens verweerder reeds een essentieel verschil
tussen partijen gegeven: waar hij zich richt op personen die vlak voor of helemaal in het arbeidsproces
staan, richt opposant zich op hen die hun werkzame leven reeds hebben beéindigd en behoefte hebben
aan bijpassende zorg en huisvesting.

20. Verweerder wijst erop dat het woord “psycho” geen normaal Nederlands woord is en niet in het
woordenboek staat. Dit wijst er volgens hem op dat dit element niet minder onderscheidend is dan het
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element Vitalis en dat het dus ook niet als zijnde beschrijvend door het publiek over het hoofd zal worden
gezien. Het springt als eerste deel in het oog en zal dan ook het element zijn waar het oplettende publiek
de meeste nadruk op zal leggen. Verweerder concludeert dat er niet meer dan een geringe mate van
visuele overeenstemming tussen de tekens bestaat.

21. Ook op auditief vlak krijgt het begin van een merk automatisch een grotere nadruk. Daarnaast zal
het volgens verweerder vrijwel nooit voorkomen dat het publiek slechts het tweede deel van een merk
hoort. Hij concludeert dat er slechts een geringe mate van auditieve overeenstemming bestaat en alleen
in die gevallen waarin het publiek ook het tweede deel van het teken duidelijk hoort.

22. Vitalis betekent volgens verweerder in het Latijn “van vitaal belang”. Ook kan het volgens hem
worden gezien als een verbastering van het Nederlandse woord “vitaal”, dat eveneens “zeer belangrijk”
betekent, of verwijst naar “vitaliteit”. Dit element heeft volgens verweerder weinig onderscheidend
vermogen. Het relevante publiek zal hier niets meer dan een verwijzing naar iets van vitaal belang of het
begrip vitaliteit in lezen. Het betwiste teken onderscheidt zich sterk van de betekenis van het ingeroepen
merk door het voorafgaande element Psycho, afgeleid van het Griekse woord psyche. Verweerder
concludeert dat er geen, dan wel slechts een geringe mate van begripsmatige overeenstemming tussen de
tekens bestaat.

23. Op basis van het ontbreken van verwarringsgevaar, dient de oppositie in haar geheel te worden
afgewezen en dient de merkaanvraag te worden ingeschreven. Opposant zal ex artikel 2.16 lid 5 BVIE in
de kosten moeten worden verwezen, aldus nog verweerder.

III. BESLISSING
A.1 Gebruiksbewijzen

24. Het ingeroepen merk dient normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan
de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.!

25. Het betwiste merk werd ingediend op 20 september 2020. De periode die in aanmerking moet
worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 20 september 2015 tot 20 september 2020.
Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag werd
ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

26. Blijkens het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HVJEU) wordt van een merk een
normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen
van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt
teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch
gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.? In dit verband betekent
het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt
beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.3

27. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief
omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.* Het begrip normaal gebruik beoogt
niet het commerciéle succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren,

L Art, 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR.

2 HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul).

3 GEU 12 maart 2003, T-174/01, ECLI:EU:T:2003:68 (Silk Cocoon); GEU 8 juli 2004, T-203/02,
ECLI:EU:T:2004:225 (Vitafruit); GEU 8 november 2007, T-169/06, ECLI:EU:T:2007:337 (Charlott).

4 GEU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton); GEU 30 april 2008, T-131/06,
ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).
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noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief
aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.>

28. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van
waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand
van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de
betrokken markt bewijzen.®

29. Overeenkomstig het UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats,
duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten
waarop de oppositie berust.”

30. Opposant stelt dat de diensten van het betwiste teken vallen onder de diensten in de klassen 41
en 44 van het ingeroepen merk en dus identiek zijn daaraan (zie punt 8). De oppositie is derhalve
gebaseerd op de volgende diensten, waarvoor dus het normaal gebruik moet worden aangetoond:

Klasse 41 Ontspanning,; sportieve, culturele en educatieve activiteiten,; opleiding; opvoeding; voornoemde
diensten tevens in het kader van ouderen- en thuiszorg,; informatie en advisering omtrent voornoemde
diensten; ontspanning en culturele activiteiten voor ouderen.

Klasse 44 Medische diensten,; diensten in de gezondheidszorg, met name voor ouderen; diensten van
zorgcentra, verzorgingshuizen en verpleeghuizen; verzorgingshuiszorg, thuiszorg (uitgezonderd
schoonmaakdiensten); verpleeghuiszorg; behandeling en revalidatie; hospicezorg,; het vraaggericht bieden
van verzorging, verpleging, medische en paramedische behandeling of begeleiding (verzorging) binnen
zorgcentra, aanleunwoningen, bejaardentehuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen; diensten van
revalidatieoorden; diensten van zorgcentra, aanleunwoningen, bejaardentehuizen, verzorgingshuizen en
verpleeghuizen voor ouderen, in de combinatie met zorg, wonen, welzijn en geestelijke ontwikkeling.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen
31. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van het ingeroepen merk:
1) Tijdlijn Vitalis WoonZorgGroep;
2) CCR Reglement december 2015;
3) Klachtenregeling Vitalis WoonZorg Groep;
4) Kwaliteitsplan 2019 Vitalis WoonZorg Groep;
5) Scriptie Vitalis WoonZorg Groep;
6) Jaarverslagen;
7) Overige Verslagen en Rapportages;

8) Facturen, Offertes en Contracten;

5 GEU, Vitafruit, reeds aangehaald.

6 GEU 12 december 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt); GEU 6 oktober 2004, T356/02,
ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft); GEU, Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

7 Regel 1.25, lid 2 UR.
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9) Persberichten;

10) Eigen Krant en Courant;

11) Uitnodigingen en Events;

12) Folders, Brochures en Kaarten;

13) Google analytics;

14) Internet Historie en WayBack Machine.

32. De Tijdlijn Vitalis WoonZorgGroep (hierboven onder nummer 1) bevat een kort overzicht van de
historie van het merk VITALIS, dat in 1969 is ontstaan ingevolge een fusie tussen R.K. Stichting
Bejaardenzorg St. Petrus en Stichting verpleeghuis Eindhoven in de r.k. stichting voor verpleging van
zieken en verzorging van bejaarden. Deze fuseerde op haar beurt in 1999 met de stichting woonvormen
voor ouderen Eindhoven tot De Vitalis Zorg Groep. Deze fuseerde in 2007 met de sterren tot vitalis
woonzorggroep.

33. Volgens opposant geeft dit overzicht alvast een beeld van de activiteiten die onder het merk
VITALIS worden aangeboden, namelijk diensten in de gezondheidszorg en daaraan gerelateerde diensten.
Volgens hem kan er echter ook gebruik uit worden afgeleid voor alle andere geregistreerde diensten, zoals
ontspanning en educatieve activiteiten, tijdelijke huisvesting en persoonlijke en maatschappelijke diensten.

34. De tijdlijn vermeldt ook, met vermelding van jaartallen, de opening, start of ingebruikname van
diverse woonzorgcentra, (dependances van) verpleeghuizen, residenties, verzorgingshuizen,
verpleegafdelingen, aanleunwoningen, seniorenwoningen en een Parkinson Expertisecentrum, 38 in totaal
tussen 1969 en 2019.

35. Uit de stukken blijkt niet dat dit vanaf het begin gebeurde onder het ingeroepen merk (hoewel
opposant in 2019 zijn 50-jarig jubileum vierde). Maar sinds de fusies van 1999 en 2007 in ieder geval wel

onder de volgende emblemen: PF Fz0RG GROEP oy Vitalis‘,?:woonzorg groep

36. Ten aanzien van stuk 2 hierboven (CCR Reglement december 2015) licht opposant toe dat het
voor zorgaanbieders verplicht is om voor elke instelling die zij in stand houden een cliéntenraad in te
stellen. Blijkens dit reglement kan, wanneer meerdere instellingen tot dezelfde organisatie behoren (een
zogeheten zorgconcern) naast de verschillende cliéntenraden per instelling, een centrale cliéntenraad
(CCR) worden gevormd. Het voorliggende Reglement Centrale Cliéntenraad vermeldt Vitalis Zorg Groep
en Vitalis Behandel Groep als zijnde de zorgaanbieders in diverse genoemde zorginstellingen. De verstrekte
zorg wordt in het reglement in algemene zin beschreven als die zorg die gefinancierd wordt op basis van
de Wet Langdurige Zorg (WIZ), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo).

37. De Klachtenregeling Vitalis WoonZorg Groep (stuk 3) is tot stand gekomen overeenkomstig de
bepalingen in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Blijkens de preambule heeft de
modelregeling van Actiz-LOC (mei 2016) als basis gediend. In het document wordt als zorgaanbieder
gedefinieerd de stichting Vitalis Zorg Groep en als “zorg”: “zorg of dienst als omschreven bij of krachtens
de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringwet dan wel handelingen op het gebied van de individuele
gezondheidszorg als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg niet zijnde Wiz-
zorg of Zvw-zorg, alsmede andere handelingen met een ander doel dan het bevorderen of bewaken van
de gezondheid van de cliént.”
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38. Uit het Kwaliteitsplan 2019 Vitalis WoonzZorg Groep (stuk 4) blijkt dat opposant een organisatie is
die zorg levert aan meerdere cliéntdoelgroepen: verpleeghuiszorg, wijkverpleging, palliatieve zorg en in
opkomst Geriatrische Revalidatie Zorg. Opposant zorgt voor mensen met psychogeriatrische en somatische
problemen, revalidatie, Parkinson, kwetsbare ouderen met multidisciplinaire zorg en terminale cliénten.
Elk van deze doelgroepen vergt een eigen zorgconcept: intensieve zorg, wijkzorg, revalidatie en
residenties. De fulltime medewerkers van opposant bestaan uit (para)medici, verpleegkundigen,
verzorgenden, horecapersoneel, managers en ondersteunende functies. De diensten worden verstrekt in
diverse verpleeghuizen, revalidatiecentra, residenties, aanleunwoningen en appartementencomplexen.

39. Het feit dat opposant onderzoek uitbesteedt aan studenten toont volgens hem aan dat hij
maatschappelijk betrokken is. Dit moge zo zijn, de scriptie met als titel Doe-het-zelf(sturend) - Een
adviesrapport voor zelfsturende teams (stuk 5) betreft een onderzoek naar communicatie (management)
en leent zich niet zozeer als bewijs van gebruik van het ingeroepen merk. Wel bevestigt de scriptie dat
een aantal divisies van opposant begaan zijn met wijkzorg, residenties, revalidatie, intensieve zorg en
behandeling.

40. De Jaarverslagen (stuk 6) gaan over de jaren 2015, 2016 en 2018. In de inleiding van Jaarverslag
2015 wordt opposant omschreven als een breed georiénteerde maatschappelijke organisatie, bestaande
uit meerdere zelfstandige, nevengeschikte stichtingen, die actief zijn op het terrein van de traditionele
zorg- en woonfunctie voor met name senioren als van behandeling, begeleiding, welzijn en services.
Verderop worden de activiteiten van opposant als volgt omschreven: De Vitalis Zorg Groep levert de
volgende AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende
begeleiding, behandeling, verblijf (waaronder regulier verblijf, respijtzorg, revalidatie en crisis),
verpleeghuis Zorg Thuis (VPT) dagverzorging, dagbehandeling. Overige AWBZ-prestaties geleverd door de
Vitalis Zorg Groep: advies, instructie en voorlichting, diétiek, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie,
consult specialist ouderengeneeskunde, consult GZ-psycholoog. Daarnaast is de Vitalis Zorg Groep
leverancier van de WMO voor de functie van huishoudelijke zorg. De AWBZ- en WMO-functies worden aan
somatische, psychogeriatrische en extramurale cliénten (thuiszorg) geleverd. Daarnaast wordt
dienstverlening geleverd aan senioren ten behoeve van huisvesting in combinatie met zorg- en
welzijnsdiensten, waaronder calamiteitenzorg.

41. De Overige Verslagen en Rapportages (stuk 7) bevatten diverse verslagen en rapportages over
zorginstellingen met de naam VITALIS.

42. Een aantal van de facturen (stuk 8) vermeldt diensten in het kader van WMO, woonzorg,
zorgcentra, thuiszorg, revalidatiecentra, aanvragen zorginfrastructuur en medische hulpmiddelen. Andere
facturen hebben betrekking op telefoonrekeningen, bloemsierkunst en interieurbeplanting, visitekaartjes,
brood en banket en verschaffen dus geen informatie over het gebruik van het ingeroepen merk voor de
diensten waarop de oppositie is gebaseerd. Ten slotte is een behoorlijk aantal facturen onduidelijk omdat
om redenen van privacy informatie van zwarte markering is voorzien. Bij deze stukken zit ook een
overeenkomst zorgservice en servicepakket tussen opposant en een (geanonimiseerde) cliént.

43. In de persberichten (stuk 9) staan naast de zorgverlening ook ontspanning, educatie en
entertainment centraal. Zo wordt er samen gehandwerkt aan een metershoog Smyrnatapijt. Ook wordt
oude kleding gepimpt en vervolgens getoond in een modeshow. Binnen Vitalis zijn er kennelijk volop
mogelijkheden om anderen te ontmoeten om aan activiteiten deel te nemen bij wijze van dagbesteding.
Ook een bezoek aan een theehuis of een potje jeu de boules zit er wel in. Elders zijn in een dagcentrum
verhoogde moestuinen aangelegd en beweegtoestellen voorzien. Er is een beweegcoach en
muziektherapeut actief, maar er is ook een atelier waar creatieve geesten hun hobby’s kunnen beoefenen,
zoals schilderen. In Vitalis Berckelhof sporten jong en oud samen, maar in hun eigen tempo. De rollator



Beslissing oppositie 2016580 Pagina 8 van 15

en rolstoel zijn dan voor even het fitnessapparaat van dienst: welkom bij de sociale sportschool, een
bootcamp voor bejaarden en sportievelingen. En bewoners van woonzorgcentra Vitalis deinzen er niet voor
terug hun eer te verdedigen op het eerste NK scootmobiel op het circuit van Zandvoort. Andere bewoners,
vrijwilligers en medewerkers van Vitalis hebben kunstwerken gemaakt voor de reizende expositie
Rembrand. Andere (buurt)bewoners van Vitalis kunnen op een aantal locaties live een cabaretvoorstelling
bijwonen, zonder daarvoor de deur uit te hoeven, zulks via een rechtstreekse verbinding met het
Parktheater in Eindhoven. Cabaret, opera en ballet zijn op deze wijze toegankelijk voor mensen die graag
van kunst en cultuur genieten, ook als het om gezondheidsredenen en door beperkingen in de mobiliteit
niet meer mogelijk is om het theater in de stad te bezoeken.

44, De uittreksels uit de Eigen Krant en Courant (stuk 10), de Uitnodigingen en Events (stuk 11) en
de Folders, Brochures en Kaarten (stuk 12) bevatten nog tal van voorbeelden van de in vorige alinea
omschreven activiteiten (en andere).

45, De Google analytics (stuk 13) bevatten analytische gegevens over bezoekersaantallen van
opposants website maar voegen geen informatie toe aangaande het gebruik van het ingeroepen merk voor
de diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

46. De Internet Historie van opposants website via de WayBack Machine (stuk 14) toont volgens
opposant aan dat deze website waarop het ingeroepen merk wordt gebruikt gedurende de relevante
periode werd geéxploiteerd. Naar het oordeel van het Bureau wordt hiermee echter weinig toegevoegd aan
de reeds beschikbare informatie.

47. Verweerder merkt op dat in de besproken stukken het ingeroepen merk wordt gepresenteerd als
of in de trant van de hierboven reeds weergegeven logo’s en dat dit gebruik ziet op de handelsnaam van
opposant (zie punt 16). Wat het gebruik zoals gesignaleerd door verweerder betreft, wijst het Bureau erop
dat een logo geen handelsnaam kan zijn en dat de woorden “woonzorg” en “group” louter beschrijvend
zijn, zodat het enige onderscheidende woordelement wordt gevormd door het merk vitalis. Het Bureau is
van oordeel dat dit gebruik valt aan te merken als in een op onderdelen afwijkende vorm die het
onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt.8

48. Verder zij erop gewezen dat opposant uitsluitend diensten aanbiedt, zodat hij zijn merk niet fysiek
kan aanbrengen op bepaalde waren. Het feit dat opposant zijn merk ook voert als handelsnaam staat er
niet aan in de weg dat het in aanmerking komend publiek de door opposant aangeboden diensten in
verband zal brengen, niet alleen met opposant zelf maar ook met het merk waaronder deze diensten
worden verstrekt.

49. Dat deze diensten worden verstrekt in de eigen zorginstellingen van opposant betekent geenszins
dat dit alleen intern gebruik is. De cliénten vertoeven weliswaar (voor een deel) in deze zorginstellingen,
maar de diensten zijn gericht op die cliénten en dus naar buiten toe. Overigens is uit de stukken gebleken
dat een niet onaanzienlijk deel van het in aanmerking komend publiek zich niet uitsluitend in de
zorginstellingen van opposant bevindt.

50. Dit neemt niet weg dat de diensten van opposant duidelijk gericht zijn op een zeer specifiek
doelpubliek, namelijk ouderen en zorgbehoevenden. Derhalve moet aan de meer algemene omschrijving
van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven een nuance worden aangebracht en zal daarmee
rekening moeten worden gehouden bij de vergelijking van de diensten.®

8 Artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE.
° Gerecht EU 14 juli 2005, T-126/03, ECLI:EU:T:2005:288, punten 45 en 51 (Aladin).
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Conclusie

51. Op grond van de ingediende stukken in hun onderlinge samenhang beoordeeld, komt het Bureau
tot de conclusie dat het normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux en in de relevante periode
afdoende is aangetoond voor de volgende diensten waarop de oppositie is gebaseerd:

Klasse 41 Ontspanning, sportieve, culturele en educatieve activiteiten; opleiding, opvoeding, informatie
en advisering omtrent voornoemde diensten, ontspanning en culturele activiteiten voor ouderen;
voornoemde diensten in het kader van ouderen- en thuiszorg.

Klasse 44 Medische diensten; diensten in de gezondheidszorg, met name voor ouderen; diensten van
zorgcentra, verzorgingshuizen en verpleeghuizen; verzorgingshuiszorg; thuiszorg (uitgezonderd
schoonmaakdiensten); verpleeghuiszorg,; behandeling en revalidatie; hospicezorg,; het vraaggericht bieden
van verzorging, verpleging, medische en paramedische behandeling of begeleiding (verzorging) binnen
zorgcentra, aanleunwoningen, bejaardentehuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen; diensten van
revalidatieoorden; diensten van zorgcentra, aanleunwoningen, bejaardentehuizen, verzorgingshuizen en
verpleeghuizen voor ouderen, in de combinatie met zorg, wonen, welzijn en geestelijke ontwikkeling;
voornoemde diensten in het kader van ouderen- en thuiszorg.

A.2 Verwarringsgevaar

52. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van
twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen
een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

53. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen
oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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”.1°

54, Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen
dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking
heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen
afkomstig zijn.!!

55. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te
worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval,
waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of
diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van - intrinsiek of door gebruik
verkregen - onderscheidend vermogen van het oudere merk.!?

10 Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het
Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

1 HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

2 Hv]JEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak
(Equivalenza).
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Vergelijking van de tekens

56. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate
van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient
gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie
van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt
een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.!3

57. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van
het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten
van de conflicterende tekens.'* De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het
relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden
gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de
intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen
van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen
in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.!®

58. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve
of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt
opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende
bestanddelen.

59. De te vergelijken tekens zijn de volgende:
Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:
VITALIS Psycho-Vitalis

Begripsmatige vergelijking

60. Het gemeenschappelijk element vitalis betekent in het Latijn: “tot het leven behorend,
levenskrachtig, levenswaard”.'® Deze betekenissen zullen evenwel niet behoren tot de parate Latijnse
woordenschat van de doorsnee Beneluxconsument. Wel zal hij mogelijk denken aan het woord “vitaal”,
gelet op de sterke gelijkenis met het Nederlandse en Franse equivalent.

61. Het element “Psycho” zal worden opgevat als een afkorting voor psychologisch of in ieder geval in
verband worden gebracht met psychologie.

62. Merk en teken zijn begripsmatig in zekere mate overeenstemmend gelet op de verwijzing naar
“vitaal”.

13 HvIJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak
(Equivalenza).

% HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak
(Equivalenza).

15 Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december
2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

6 Prisma, Latijn-Nederlands.
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Visuele vergelijking

63. Beide merken zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen merk bestaande uit een woord van zeven
letters, het betwiste teken uit twee woorden van respectievelijk zes en zeven letters, verbonden met een
koppelteken. Terzijde zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet
terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken.”

64. Het ingeroepen merk is dus integraal opgenomen in het betwiste teken en bekleedt daarin een
zelfstandige onderscheidende positie, gelet op enerzijds het koppelteken en de hoofdletter en anderzijds
de betekenis van het voorafgaande woordelement, dat kan worden opgevat als een nadere kwalificatie.

65. De merken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

66. Het gemeenschappelijk element wordt hetzelfde uitgesproken: [vie-taa-lis]. Het toegevoegde
element [psie-cho] brengt weliswaar een verschil in uitspraak teweeg, maar kan een zekere auditieve
overeenstemming als gevolg van het identieke tweede element niet ongedaan maken.

67. De merken stemmen auditief in zekere mate overeen.

Conclusie

68. De merken zijn visueel overeenstemmend en begripsmatig en auditief in zekere mate
overeenstemmend.

Vergelijking van de diensten

69. 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.®

70. Bij de vergelijking van de diensten worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen
zoals opgenomen in het register, voor zover het normaal gebruik daarvoor is aangetoond. Met feitelijk of
beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.®

71. Hierboven is reeds vastgesteld dat opposant zich in zijn argumenten beperkt heeft tot bepaalde
diensten en dat daarvoor het bewijs van gebruik is geleverd, althans ten aanzien van een specifiek
doelpubliek. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

Klasse 41 Ontspanning; sportieve, culturele en Klasse 41 Coaching (training) bij economische-
educatieve activiteiten; opleiding; opvoeding; en managementkwesties; Loopbaanbegeleiding
informatie en advisering omtrent voornoemde en -coaching [training- en onderwijsadvies];

diensten; ontspanning en culturele activiteiten voor | Coaching (training); Educatieve diensten in de
ouderen; voornoemde diensten in het kader van vorm van coaching; Personal coaching

ouderen- en thuiszorg. [opleiding]; Opleiding met betrekking tot de

17 Gerecht EU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48.
18 HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).
1% Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).
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therapie van grondoorzaakanalyse door middel
van hypnose; Advisering op het gebied van
onderwijs en opleiding; Advisering met
betrekking tot het ontwikkelen van
opleidingscursussen; Advisering met betrekking
tot beroepsvaardigheidstraining; Advisering met
betrekking tot opleiding; Advisering met
betrekking tot onderwijs; Advisering met
betrekking tot opleidingen; Advisering met
betrekking tot opleiding en training van
leidinggevend personeel en ander personeel;
Advisering inzake loopbaan en beroep
(onderwijs en opleiding); Advisering en
voorlichting met betrekking tot de organisatie
en het houden van workshops [training];

Academies [onderwijs].

Klasse 44 Medische diensten; diensten in de
gezondheidszorg, met name voor ouderen;
diensten van zorgcentra, verzorgingshuizen en
verpleeghuizen; verzorgingshuiszorg; thuiszorg
(uitgezonderd schoonmaakdiensten);
verpleeghuiszorg; behandeling en revalidatie;
hospicezorg; het vraaggericht bieden van
verzorging, verpleging, medische en paramedische
behandeling of begeleiding (verzorging) binnen
zorgcentra, aanleunwoningen, bejaardentehuizen,
verzorgingshuizen en verpleeghuizen; diensten van
revalidatieoorden; diensten van zorgcentra,

aanleunwoningen, bejaardentehuizen,

in de combinatie met zorg, wonen, welzijn en
geestelijke ontwikkeling; voornoemde diensten in

het kader van ouderen- en thuiszorg.

verzorgingshuizen en verpleeghuizen voor ouderen,

Klasse 44 Therapie door dieren ondersteund;
Alternatieve geneeskunst; Psychologische
begeleiding; Psychologische begeleiding van
personeel; Psychologische advisering; Mentaal
herstel (Verschaffing van faciliteiten voor -);
Holistische psychotherapie; Gedragsverandering
(Verstrekken van informatie inzake -);
Arbeidspsychologie; Advisering met betrekking
tot integrale psychologie; Advisering met

betrekking tot de gezondheid.

Klasse 41

72. Alle diensten van het ingeroepen merk zijn specifiek gericht op ouderen en/of op de thuiszorg. Uit

de formulering van de volgende diensten van het betwiste teken blijkt dus reeds dat deze niet
overeenstemmen met de diensten van het ingeroepen merk: coaching (training) bij economische- en
managementkwesties, loopbaanbegeleiding en -coaching [training- en onderwijsadvies], coaching
(training), educatieve diensten in de vorm van coaching, personal coaching [opleiding], opleiding met
betrekking tot de therapie van grondoorzaakanalyse door middel van hypnose, advisering met betrekking
tot het ontwikkelen van opleidingscursussen, advisering met betrekking tot beroepsvaardigheidstraining,

advisering met betrekking tot opleiding en training van leidinggevend personeel en ander personeel,
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advisering inzake loopbaan en beroep (onderwijs en opleiding), advisering en voorlichting met betrekking
tot de organisatie en het houden van workshops [training], academies [onderwijs]. Deze diensten richten
zich op een ander doelpubliek, kennen een ander doel en bestemming en worden verstrekt door deskundige
dienstverleners met een andere knowhow.

73. De diensten advisering op het gebied van onderwijs en opleiding, advisering met betrekking tot
opleiding, advisering met betrekking tot onderwijs en advisering met betrekking tot opleidingen van het
betwiste teken kunnen mede omvatten de dienst advisering omtrent educatieve activiteiten, opleiding en
opvoeding in het kader van ouderen- en thuiszorg van het ingeroepen merk en zijn dan identiek daaraan.
Immers, wanneer de door de merkaanvraag aangeduide diensten de door het oudere merk opgegeven
diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd.2°

Klasse 44

74. De diensten therapie door dieren ondersteund en holistische psychotherapie van het betwiste
teken kunnen, als wijze van behandeling van ziekten of verlichting van symptomen, vallen onder de
medische diensten en diensten in de gezondheidszorg met name voor ouderen, in het kader van ouderen-
en thuiszorg van het ingeroepen merk en zijn dan identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere
merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten
als dezelfde beschouwd.?!

75. De diensten alternatieve geneeskunst en advisering met betrekking tot de gezondheid van het
betwiste teken vallen onder de medische diensten in het kader van ouderen- en thuiszorg van het
ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

76. De diensten psychologische begeleiding, psychologische advisering en verschaffing van faciliteiten
voor mentaal herstel van het betwiste teken stemmen overeen met de diensten van zorgcentra,
aanleunwoningen, bejaardentehuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen voor ouderen, in de
combinatie met zorg, wonen, welzijn en geestelijke ontwikkeling in het kader van ouderen- en thuiszorg
van het ingeroepen merk. Deze diensten zijn immers gericht op het geestelijk en mentaal herstel en welzijn
van mensen. Deze diensten worden doorgaans aangeboden in gelijkaardige instellingen, door dezelfde
deskundige dienstverleners en richten zich op eenzelfde doelpubliek.

77. De diensten psychologische begeleiding van personeel, verstrekken van informatie inzake
gedragsverandering, arbeidspsychologie en advisering met betrekking tot integrale psychologie van het
betwiste teken zijn niet gericht op patiénten of zorgbehoevenden zelf, maar op de zorgverleners zoals
verpleegkundigen en psychologen. Deze diensten zijn dus naar hun aard, bestemming en wijze van
dienstverlening verschillend van de diensten van het ingeroepen merk.

Conclusie

78. De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek aan, deels overeenstemmend met en deels
niet overeenstemmend met de diensten van het ingeroepen merk.

20 GEU 11 juni 2014T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, (Metabiomax).

2! GEU 23 oktober 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262, punten 32-33 (Fifties); 24 november 2005, T-346/04,
ECLI:EU:T:2005:420, punt 34 (Arthur et Félicie) en 21 oktober 2008, T-95/07, ECLI:EU:T:2008:455, punt 35
(Prazol).
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A.3 Globale beoordeling

79. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geinformeerde, omzichtige
en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te
worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende
merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is
achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de
gemiddelde consument kan variéren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat.?? In
casu zal het aandachtsniveau hoger zijn dan normaal voor een deel van de betrokken diensten, met name
de medische, paramedische en psychologische diensten. Deze diensten hebben immers betrekking op het
lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen en worden verstrekt door terzake hoger opgeleide
zorgverleners.

80. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk
sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke
onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe
onderscheidingskracht.?? Partijen zijn het erover eens dat het element vitalis in beide tekens kan verwijzen
naar “vitaal” en “vitaliteit” (zie punten 11 en 22). Volgens verweerder heeft dit element dan ook weinig
onderscheidend vermogen. Het Bureau is evenwel van oordeel dat genoemde verwijzing nog niet wil
zeggen dat het woord bepaalde eigenschappen van de betrokken diensten beschrijft. Bovendien staat een
mogelijk wat zwakker onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk het bestaan van
verwarringsgevaar niet in de weg, in het bijzonder omwille van de overeenstemming van de tekens en van
de betrokken diensten.?*

81. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge
samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de
conflicterende tekens en 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 tekens, en omgekeerd.?>

82. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief en begripsmatig in zekere mate
overeenstemmend. De betrokken diensten zijn deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet
overeenstemmend. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het
Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor
een deel van de diensten, kan menen dat de identieke en overeenstemmende diensten afkomstig zijn van
dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor
verwarring ten aanzien van deze diensten.

B. Overige factoren

83. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van
de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is
vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen
(of afgewezen).

22 HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

23 HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

24 HvJEU 8 november 2016, C-43/15, ECLI:EU:C:2016:837, punt 63 (Kompressor).

25 HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde
rechtspraak.
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C.

84.

Conclusie

Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor

de identieke en overeenstemmende diensten.

Iv.

85.

86.

87.

BESLUIT

De oppositie met nummer 2016580 wordt gedeeltelijk toegewezen.

Benelux aanvraag 1425312 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41 Advisering op het gebied van onderwijs en opleiding; Advisering met betrekking tot
opleiding; Advisering met betrekking tot onderwijs; Advisering met betrekking tot opleidingen.

Klasse 44 Therapie door dieren ondersteund; Alternatieve geneeskunst; Psychologische
begeleiding; Psychologische advisering; Mentaal herstel (Verschaffing van faciliteiten voor -);
Holistische psychotherapie; Advisering met betrekking tot de gezondheid.

Benelux aanvraag 1425312 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten, aangezien deze

niet overeenstemmend werden bevonden:

88.

Klasse 41 Coaching (training) bij economische- en managementkwesties; Loopbaanbegeleiding en
-coaching [training- en onderwijsadvies]; Coaching (training); Educatieve diensten in de vorm van
coaching; Personal coaching [opleiding]; Opleiding met betrekking tot de therapie van
grondoorzaakanalyse door middel van hypnose; Advisering met betrekking tot het ontwikkelen
van opleidingscursussen; Advisering met betrekking tot beroepsvaardigheidstraining; Advisering
met betrekking tot opleiding en training van leidinggevend personeel en ander personeel;
Advisering inzake loopbaan en beroep (onderwijs en opleiding); Advisering en voorlichting met
betrekking tot de organisatie en het houden van workshops [training]; Academies [onderwijs].

Klasse 44 Psychologische begeleiding van personeel; Gedragsverandering (Verstrekken van
informatie inzake -); Arbeidspsychologie; Advisering met betrekking tot integrale psychologie.

Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto

regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 28 maart 2023
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