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FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten

1. Op 5 september 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

woord-/beeldmerk ‘vo'l voor waren in de klassen 7, 8 en 9. Daarbij heeft hij,

overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna:
“BVIE”), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze
spoedinschrijving is onder nummer 925484 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 september
2012.

2. Op 3 december 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving.
Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 december 2012) op een zaterdag viel, is de
oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: “UR”) tijdig ingediend. De

oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

e Benelux inschrijving 902896 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

, ingediend en ingeschreven op 4 juli 2011 voor waren in de klassen 1,
3en4;

e Benelux inschrijving 882587 van het woordmerk WOLF, ingediend op 1 juni 2010 en
ingeschreven op 10 september 2010 voor waren in de klassen 1, 3 en 4;

e Benelux inschrijving 907418 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

ingediend op 31 augustus 2011 en ingeschreven op 12 december

2011 voor waren en diensten in de klassen 4, 39, 40 en 42.

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

4, De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren van het betwiste depot en is gebaseerd

op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.
6. De proceduretaal is het Nederlands.
B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 december 2012.
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8. Op 11 maart 2013 heeft verweerder een beperking van de waren laten aantekenen in het

register. Deze beperking is ter kennis van opposant gebracht op 20 maart 2013.

9. Ingevolge een opschorting van de procedure op gezamenlijk verzoek van partijen, is de
contradictoire fase aangevangen op 6 april 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
(hierna: “het Bureau”) heeft op 16 april 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen
gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 juni 2013 is gegeven om zijn argumenten en
eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

10. Op 17 juni 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Aangezien 16 juni 2013 op een zondag
viel, zijn deze stukken ingevolge regel 3.9, lid 3 UR tijdig ingediend, zij het slechts in één exemplaar.
Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het
Bureau opposant op 26 juni 2013 verzocht een tweede (identiek) exemplaar in te dienen en heeft hem
daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 26 augustus 2013.

11. Op 8 juli 2013 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 9 juli
2013 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 9
september 2013 om daarop te reageren.

12. Op 13 juni 2013 heeft verweerder andermaal een beperking van de waren laten aantekenen in
het register. Deze beperking is ter kennis van opposant gebracht op 17 juli 2013.

13. Verweerder heeft ten slotte op 20 augustus 2013 gereageerd op de argumenten van opposant.

Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 9 september 2013.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te

kunnen beslissen.

Il. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het
Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de
identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of

diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

17. Opposant beperkt vooreerst de waren waartegen de oppositie is gericht, die hij gezamenlijk
omschrijft als “alle waren en gereedschappen die betrekking hebben op vervoermiddelen, motoren en

machines” en vervolgens met name noemt.

18. Volgens opposant is het element WOLF zowel bij de ingeroepen rechten als bij het betwiste

teken het dominante en meest onderscheidende element. Afgezien van de grafische aspecten, waaraan
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opposant minder belang toekent, is dit element in de merken en het teken identiek, waardoor de tekens

in visueel opzicht sterk overeenstemmen, aldus opposant.

19. Fonetisch en begripsmatig acht opposant het betwiste teken identiek aan de twee eerste
ingeroepen rechten en zeer sterk overeenstemmend met het derde; immers, de toevoeging OIL
CORPORATION in dit laatste merk heeft slechts een beperkte onderscheidende kracht vanuit

merkenrechtelijk oogpunt.

20. Opposant licht toe dat hij een wereldwijd opererende onderneming is, gespecialiseerd in
aangepaste en technologisch geavanceerde smeermiddelen ten behoeve van allerlei machines en
motoren, in het bijzonder alle types voertuigen. Daarnaast biedt opposant een aantal andere producten
aan ten behoeve van de automobielsector en is hij gespecialiseerd in technisch advies,
productontwikkeling en productsamenstelling en biedt hij zijn klanten een service op het gebied van
verpakking, logistiek, marketing tools en andere soorten uitgebreide ondersteuning.

21. Opposant wijst erop dat er soortgelijkheid kan bestaan tussen waren en diensten die tot andere
klassen behoren. Hij meent dan ook dat er een wederzijdse complementariteit bestaat tussen het
gebruik, de toepassing en verkoop van de betrokken waren. De waren van opposant zijn immers
onontbeerlijk voor het goed functioneren van deze van verweerder. Bovendien worden deze waren
aangewend in eenzelfde werkomgeving en in dezelfde omstandigheden en zijn de distributie- en
afzetkanalen dezelfde, aldus nog opposant.

22. Mutatis mutandis geldt volgens opposant hetzelfde ten aanzien van de diensten van de
ingeroepen rechten; deze staan in het kader van het goed functioneren van de waren van het betwiste

teken en zijn daaraan dus onlosmakelijk verbonden.

23. Opposant brengt onder de aandacht dat hij zijn merken reeds gedurende meer dan een halve
eeuw voortdurend gebruikt; door dit langdurig en omvangrijk gebruik genieten deze merken een zekere
bekendheid op de markt, waardoor het gevaar voor verwarring nog wordt vergroot, aldus opposant. Ter

ondersteuning van dit wijdverspreid gebruik voegt opposant een aantal stukken bij.

24, Opposant concludeert dat er een reéel gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau
daarom de oppositie in haar geheel toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren

voor de waren waartegen de oppositie is ingesteld.

B. Reactie verweerder

25. Verweerder schetst uitvoerig de onderhandelingen die hij heeft gevoerd met de wederpartij,

maar die niet tot een vergelijk hebben kunnen leiden.

26. Verweerder ontkent niet dat de tekens, afgezien van de verschillende figuratieve aspecten,
visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen, maar hij ziet in het geheel geen soortgelijkheid
tussen de wederzijdse waren en diensten. Evenmin is er volgens verweerder sprake van
complementariteit, want zijn waren, alle bestemd voor doe-het-zelvers, zijn precies zo ontworpen dat zij

geen of zeer weinig onderhoud nodig hebben.
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27. Verweerder bestrijdt dat de distributie- en afzetkanalen dezelfde zouden zijn; in het geval van
de ingeroepen rechten gaat het om professionele garagebedrijven met een zeer aandachtig doelpubliek

en het betwiste teken richt zich op doe-het-zelfzaken en de normaal aandachtige eindconsument.

28. Voor zover opposant zou willen betogen dat zijn ingeroepen rechten algemeen bekende
merken zijn, meent verweerder dat daaraan moet worden voorbijgegaan, nu opposant zijn oppositie ab
initio niet op een dergelijk recht heeft gebaseerd en de gronden voor oppositie nadien niet meer kunnen

worden uitgebreid.

29. De bekendheid van de ingeroepen rechten die opposant aanvoert, acht verweerder
onvoldoende aangetoond en bovendien kan een mogelijk verhoogde beschermingsomvang geen
soelaas bieden ten aanzien van niet soortgelijke waren en diensten, nu artikel 2.3, sub ¢ BVIE niet kan

worden ingeroepen in een oppositieprocedure, zo stelt verweerder.

30. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van soortgelijke waren en diensten en verzoekt
het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen.

M. BESLISSING
A. Verwarringsgevaar
31. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk,

binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de
publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na
het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan

stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

32. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt
rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding
gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke
of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij

het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.”

33. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-
20060227-1, 27 februari 2006).
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Vergelijking van de waren en diensten

34. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening
worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

35. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de waren
waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de

bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

36. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperkingen die verweerder heeft doen
aantekenen (zie de punten 8 en 12) en de beperking door opposant van de waren waartegen de
oppositie is gericht (zie punt 17). De oppositie zal dus worden beoordeeld op deze beperkte waren- en
dienstenlijsten. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

Beneluxinschrijving 902896:
Klasse 1 Antivriesmiddelen en -samenstellingen.

Klasse 3 Reinigings-, polijst-, ontvettings- en
schuurmiddelen; zepen; reinigingsolién;
ontvlekkingsmiddelen; polijstpapier; vlioeistoffen
voor het reinigen van ruiten van voertuigen.

Klasse 4 Industriéle olién en vetten;
smeermiddelen; stofbindmiddelen; brandstoffen
(met inbegrip van motorbenzine) en
verlichtingsstoffen.

Beneluxinschrijving 882587:
Klasse 1 Antivriesmiddelen en samenstellingen
voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 3 Reinigings-, polijst-, ontvettings- en
schuurmiddelen; zepen; reinigingsolién;
ontvlekkingsmiddelen; polijstpapier; vlioeistoffen
voor het reinigen van ruiten van voertuigen.

Klasse 4 Industriéle olién en vetten;
smeermiddelen; stofbindmiddelen; brandstoffen
(met inbegrip van motorbenzine) en
verlichtingsstoffen.

Beneluxinschrijving 907418:

Klasse 4 Industriéle olién en vetten;
smeermiddelen; stofbindmiddelen; brandstoffen
(met inbegrip van motorbenzine) en
verlichtingsstoffen; niet-chemische additieven
(begrepen in deze klasse) voor de voorgaande
producten.

Klasse 7 Motoren en machines, meer in het
bijzonder op benzine en diesel aangedreven
motoren en machines (anders dan voor
voertuigen over land); luchtcompressoren,
kleppen en ventielen, oliehouders, koppelingen,
slangverbindingen, filters, vetspuiten, ventilatoren
voor motoren en machines, krukken, anti-trilling
montages; krikken.

Klasse 8 Handgereedschappen en —
instrumenten.

Klasse 9 Batterij-opladers, elektrische kabels en
aansluit- en koppelstukken, startkabels.

Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van
goederen.
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Klasse 40 Behandeling van materialen; raffinaderij
en oliebehandeling.

Klasse 42 Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe
producten; kwaliteitscontroles (voor derden);
technisch onderzoek, expertises en
wetenschappelijk-technologisch advies in verband
met de ontwikkeling en het gebruik van
raffinaderijproducten, in het bijzonder
smeermiddelen.

37. Opposant merkt terecht op dat een indeling in andere klassen er niet aan in de weg staat dat
sprake kan zijn van soortgelijkheid tussen waren en diensten. De voor de inschrijving van merken
toegepaste rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice dient administratieve
doeleinden en er wordt geen rekening mee gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van
waren en/of diensten (artikel 2.20, lid 3 BVIE).

38. Eveneens kan er sprake zijn van soortgelijkheid tussen waren en diensten. In het algemeen zijn
waren en diensten naar hun aard verschillend; bij waren gaat het om fysieke producten die kunnen
worden overgedragen en bij diensten 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 worden uitgevoerd zonder
gebruik te maken van bepaalde waren.

39. In deze context dient er aan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit
(tussen waren en diensten, waren onderling en diensten onderling) 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 één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24
september 2008).

40. Het Bureau is van oordeel dat het verband tussen de waren van de ingeroepen rechten
enerzijds en de waren van het betwiste teken anderzijds te ver verwijderd is om tot complementariteit en
soortgelijkheid te kunnen concluderen. Sommige van de eerstbedoelde waren zijn weliswaar nodig voor
het functioneren van bepaalde waren van het betwiste teken (hoewel verweerder stelt dat er ook
machines en motoren zijn die geen onderhoud behoeven, zie punt 26), maar de productie en distributie
van deze waren zijn in geheel verschillende handen. Zo is het bijvoorbeeld beslist niet gebruikelijk dat
fabrikanten van motoren en machines ook zelf brandstoffen en olién daarvoor produceren en worden
deze respectieve producten langs geheel andere kanalen gedistribueerd. De consument, zo die met
beide categorieén van waren wordt geconfronteerd, zal er niet een gemeenschappelijke origine aan

toekennen en dus op dit vliak ook niet in verwarring kunnen geraken.

41. Het voorgaande geldt a fortiori ten aanzien van de diensten van de ingeroepen rechten; deze
worden doorgaans, zo niet uitsluitend, verstrekt door ter zake gespecialiseerde bedrijven, die zich met
niets anders bezighouden en dus zeker ook niet met het vervaardigen van de waren van het betwiste
teken. De herkomst van deze waren en diensten zal de in aanmerking komende consument dan ook

zeer wel weten te onderscheiden.
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Conclusie

42. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van
de ingeroepen rechten. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van de tekens;
als aan één van de cumulatieve voorwaarden niet is voldaan, kan er immers geen sprake zijn van

gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

43. Opposant roept de bekendheid en daaruit voortvloeiend een ruime beschermingsomvang in van
zijn ingeroepen rechten. Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken;
immers, een verruimde beschermingsomvang doet geen afbreuk aan het verwarringscriterium. Als er
geen sprake is van soortgelijke waren en/of diensten, bestaat er ook geen gevaar voor verwarring, ook
niet ten aanzien van bekende merken. Nu deze stelling niet van invloed kan zijn op de onderhavige
beslissing, kan ook verweerders kritiek erop onbesproken blijven.

C. Conclusie

44, Aangezien de betrokken waren en diensten niet soortgelijk zijn, is het Bureau niet meer
toegekomen aan een vergelijking van de tekens; er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor
verwarring ten aanzien van niet soortgelijke waren en/of diensten (zie artikel 2.3, sub b BVIE en GEU,
Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

V. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2008188 wordt afgewezen.

46. Benelux spoedinschrijving 925484 blijft gehandhaafd.

47. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5

BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt

executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 februari 2014

Willy Neys Saskia Smits Camille Janssen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten



