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Betwiste merk: Benelux depot 1310915

LIVECARE 3, ¢
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l. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 mei 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk
VY,

LIVECARE 3, §

AN

behandeling genomen en gepubliceerd op 24 augustus 2015.

voor diensten in klasse 35. Het depot is onder nummer 1310915 in

2. Op 23 oktober 2015 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie
is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

. Benelux inschrijving 859760 van het beeldmerk

maart 2009 voor waren en diensten in de klassen 4, 7, 9, 35, 37, 38, 39, 40 en
42;

, ingediend op 24 februari 2009 en ingeschreven op 12

. Uniemerk inschrijving 8497596 van het beeldmerk

juni 2010, eveneens voor waren en diensten in de klassen 4, 7, 9, 35, 37, 38,
39,40 en 42.

, ingediend op 19 augustus 2009 en ingeschreven op 21

3. De oppositie werd ingediend op naam van Enovos International S.A. In de loop van de procedure werd
een naamswijziging aangetekend in ENCEVO S.A. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder
van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten 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 van het Benelux-verdrag
inzake de intellectuele eigendom (hierna: “BVIE”).

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

Bureau”) ter kennis gebracht van partijen op 28 oktober 2015. In de loop van de administratieve fase van de
procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde
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eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). De administratieve fase is afgerond op
21 december 2016.

1. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant meent dat de diensten van het betwiste teken deels identiek en deels sterk soortgelijk zijn aan
de diensten (in klasse 35) van de ingeroepen rechten.

10. Opposant is van oordeel dat het figuratieve element in het betwiste teken het dominante element is. Het
trekt de aandacht van de consument, mede door de opvallende kleur rood, terwijl de woordelementen van het
betwiste teken generieke woorden zijn.

11. In visueel opzicht geldt dat de ingeroepen rechten vrijwel identiek worden hernomen in het betwiste
teken, aldus opposant. Het betwiste teken bestaat voorts uit een woordelement van acht letters, LIVECARE,
waarbij de letter A licht gestileerd is. Het gedeelde figuratieve element bestaat uit V-vormige elementen
gerangschikt in een cirkelvorm. In de ingeroepen rechten zijn dit er acht, in het betwiste teken bestaat de
cirkelvorm uit negen V-vormige elementen. Dit verschil in aantal is nauwelijks waarneembaar en doet niet af aan
het verwarringsgevaar, aldus opposant. Volgens opposant zijn de merken en het teken visueel
overeenstemmend.

12. In auditief opzicht geldt dat de ingeroepen rechten uitsluitend bestaan uit een figuratief element, dat niet
uitgesproken kan worden. Hooguit kan er worden gerefereerd aan het element als een cirkelvorm bestaande uit
V-vormige elementen dat associaties oproept met een stralend element, zoals bijvoorbeeld de zon. In dat opzicht
zou er sprake zijn van een auditieve gelijkenis, volgens de opposant.

13. In begripsmatig opzicht geldt dat twee merken overeenstemmen, wanneer zij eenzelfde idee of concept
oproepen, aldus opposant. In casu roepen de merken en het teken hetzelfde concept op van een cirkel als
stralend element, zoals bijvoorbeeld de zon. Opposant is dan ook van oordeel dat de merken en het teken in
begripsmatig opzicht overeenstemmen.

14. De merken van opposant zijn bekend in Luxemburg en de wijde omgeving, inclusief delen van Frankrijk,
Belgié en Duitsland. Daardoor beschikken ze over een verhoogd onderscheidend vermogen, aldus opposant.

15. Opposant is van oordeel dat er bij de consument sprake is van een licht verhoogd aandachtsniveau,
namelijk daar waar het diensten op het gebied van energievoorziening betreft.

16. In het licht van de overeenstemming tussen de tekens en de mate van soortgelijkheid van de diensten
waartegen de oppositie is gericht, is opposant van oordeel dat het publiek in elk geval kan menen dat deze van
dezelfde onderneming afkomstig zijn. Opposant gebruikt de ingeroepen rechten immers ook vaak in combinatie
met (andere) woordelementen.

17. Concluderend, meent opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau
derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de
kosten.

B. Reactie verweerder
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18. Verweerder stelt allereerst, ten aanzien van de vergelijking van de diensten, dat het feit dat de
omschrijvingen binnen klasse 35 gedeeltelijk overeenkomen, onvoldoende grondslag biedt voor de aanname dat
dezelfde diensten worden aangeboden. De omschrijvingen zijn immers algemeen en zeggen in beginsel weinig
over de aard van de onderneming.

19. In het licht van de voorgaande overweging benadrukt verweerder dat opposant een in Luxemburg
gevestigde energiemaatschappij is, die zich grotendeels richt op de Luxemburgse markt. Verweerder biedt ICT-
diensten aan, aan zakelijke, in Nederland gevestigde klanten. Beide partijen richten zich op een ander publiek en
leveren totaal verschillende diensten.

20. Voor wat betreft de visuele vergelijking stelt verweerder dat het dominante element van het betwiste
teken het woordelement LIVECARE betreft. Het mogelijk overeenstemmende figuratieve element bestaat uit
meerdere elementen in een V-vorm die cirkelvormig worden weergegeven, kleine verschillen in scherpte en kleur
daargelaten. Dit element heeft volgens verweerder een zwak onderscheidend vermogen. Niet voor niets gebruikt
opposant dit element in de praktijk tezamen met het woordmerk, waardoor een visuele overeenstemming nog
minder aannemelijk is, aldus verweerder.

21. In auditief opzicht geldt volgens verweerder dat de opvatting van opposant, die stelt dat het publiek naar
een beeldmerk zal verwijzen door het te beschrijven, inmiddels achterhaald lijkt door jurisprudentie. Het betwiste
teken bevat het woordelement LIVECARE, waardoor het in aanmerking komend publiek hier eenvoudig naar kan
verwijzen.

22. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking merkt de verweerder op dat een overeenstemmend teken
niet per definitie tot verwarring hoeft te leiden.

23. De merken en het betwiste teken komen visueel, auditief noch begripsmatig overeen, aldus verweerder.
24. Op grond van voorgaande overwegingen concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring
bestaat.

1. BESLISSING

Al Verwarringsgevaar

25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een

termijn van twee maanden vanaf 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.

26. 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.”

27. 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
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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).

Vergelijking van de tekens

28. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens
dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere
merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterbilijft,
een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument
neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-
251/95, 11 november 1997).

29. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige
gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij
onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en
Lloyd, beide reeds aangehaald).

30. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere
bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007).

31. Aangezien beide ingeroepen rechten identiek zijn, worden deze hieronder eenmaal weergegeven en
wordt er in het enkelvoud naar verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

Vv
RS LIVECARE /%

32. Het ingeroepen recht is een beeldmerk samengesteld uit acht V-vormige elementen, die een cirkel
vormen. De onderzijden van de V-vormen zijn naar een imaginair middelpunt gericht, de uiteinden wijzen
daardoor naar buiten. Het betwiste teken bestaat uit een woord van acht letters, LIVECARE, waarbij de letter -A
licht gestileerd is weergegeven. Aan de rechterzijde van dit woord is een figuratief element opgenomen, dat is
samengesteld uit V-vormige elementen die een cirkel vormen, op exact dezelfde wijze als het ingeroepen recht.
Het figuratieve element verschilt van het ingeroepen recht in kleur (rood), het aantal V-vormen (negen versus
acht) en het feit dat deze V-Vormen hoekige uiteinden hebben, terwijl deze bij het ingeroepen recht iets meer
afgerond zijn.

33. Het woordelement in het betwiste teken is LIVECARE. Hoewel de gemiddelde consument een merk
gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds
aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in
woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU,
arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-
189/05, 14 februari 2008). Het woordelement zal worden opgevat door het in aanmerking komend publiek als een
samentrekking van de Engelse woorden LIVE en CARE en kan in relatie tot een deel van de diensten van het
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betwiste teken duiden op het “live” dat wil zeggen “in realtime” verlenen van “zorg” in de zin van ondersteuning of
assistentie.

34. Het figuratieve element in het betwiste teken zal, mede vanwege de grootte, de plaatsing en de kleur
geenszins aan de aandacht van het publiek ontsnappen. Evenwel geldt dat de betrokken consument vaak een
onvolmaakte herinnering heeft van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en
die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slecht een beperkt en onvolmaakt beeld
bijblijven van de karakteristieken van de tekens. Mede hierdoor en vanwege het feit dat de hiervoor opgemerkte
verschillen (zie overweging 32) zeer marginaal zijn, is het Bureau van oordeel dat, in de perceptie van het in
aanmerking komend publiek, het ingeroepen recht nagenoeg identiek wordt hernomen in het betwiste teken,
alwaar het een zelfstandige plaats behoudt.

35. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in visueel opzicht minimaal in zekere mate
overeenstemmen.
36. Bij zuivere beeldmerken geldt dat een auditieve vergelijking niet mogelijk is. Het kan immers niet

worden uitgesproken. Hooguit kan de visuele of begripsmatige inhoud worden benoemd en zal de vergelijking
zich ook daartoe beperken. Een auditieve vergelijking kan derhalve achterwege blijven (zie bijvoorbeeld GEU, T-
424/10, olifanten in een rechthoek, 7 februari 2012).

37. Opposant stelt dat merk en teken hetzelfde concept oproepen, te weten dat van “een cirkel als stralend
element, zoals bijvoorbeeld de zon” en dat er daardoor sprake is van een begripsmatige overeenstemming (zie
overweging 13). Het Bureau deelt deze zienswijze niet. Het figuratieve element wordt naar oordeel van het
Bureau visueel waargenomen op de wijze zoals hierboven beschreven. Het heeft als zodanig geen conceptuele
betekenis, anders dan “in een cirkel geplaatste V-vormen”. Het Bureau acht een begripsmatige vergelijking in
onderhavig geval niet relevant.

Conclusie

38. Merk en teken zijn in visueel opzicht minimaal in zekere mate overeenstemmend. Noch een auditieve,
noch een begripsmatige vergelijking is aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

39. 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).

40. Bij vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en de diensten 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.

41. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

Kl 4 Industriéle olién en vetten; smeermiddelen;
producten voor het absorberen, besproeien en
binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van
motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en

lampenpitten voor verlichting; vaste, vloeibare en
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gasvormige brandstoffen (met inbegrip van
motorbrandstoffen voor auto's) en verlichtingsstoffen;
gasvormige brandstofmengsels; elektrische energie.

(Uniemerk inschrijving 8497596)

Cl 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussiére;
combustibles (y compris les essences pour moteurs)
et matieres éclairantes; bougies et meches pour
I'éclairage; combustibles solides, liquides et gazeux
(y compris carburants automobiles) et matiéres
éclairantes; mélanges carburants gazéifiés; énergie
électrique.

(Benelux inschrijving 859796)

KI' 7 Machines en werktuigmachines; motoren
(uitgezonderd motoren voor landvoertuigen);
koppelingen en transmissie-organen (behalve voor
landvoertuigen); apparaten en installaties voor de
omzetting van windkracht in energie (opwekking van
energie); inrichtingen voor de opwekking van energie
uit windkracht (opwekking van energie); apparaten en
installaties voor de omzetting van waterkracht in
energie (opwekking van energie); inrichtingen voor
de opwekking van energie uit waterkracht; apparaten
en installaties voor de omzetting van zonne-energie
in energie; apparaten en installaties voor de
opwekking van zonne-energie;
wisselstroomgeneratoren; elektriciteitsgeneratoren;
windstations; waterkrachtcentrales.

(Uniemerk inschrijving 8497596)

Cl 7 Machines et machines-outils; moteurs (a
I'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (a
I'exception de ceux pour véhicules terrestres);
appareils et installations pour la transformation
d'énergie éolienne en énergie (production d'énergie);
dispositifs pour la production d'énergie a partir
d'énergie éolienne (production d'énergie); appareils
et installations pour la transformation d'énergie
hydraulique en énergie (production d'énergie);
dispositifs pour la production d'énergie a partir
d'énergie hydraulique; appareils et installations pour
la transformation d'énergie solaire en énergie;
appareils et installations pour la production d'énergie

solaire; générateurs de courant alternatif;
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générateurs d'électricité; installations éoliennes.

(Benelux inschrijving 859796)

KI 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige,
landmeetkundige, fotografische, cinematografische,
optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-
, Sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings-
(reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten,;
apparaten en instrumenten voor de voorziening,
distributie, transformatie, accumulering, regulering en
controle van elektrische stroom;elektrische
controleapparaten, stroomwisselaars, elektrische
condensatoren en elektrische schakelaars,
elektrische omvormers, elektrische inrichtingen voor
afstandsbediening van industriéle verrichtingen,
bedieningspanelen (elektriciteit), verdeeldozen
(elektriciteit); verdeeltafels (elektriciteit),
verdeelborden (elektriciteit), stroomverliesaanwijzers,
inductors (elektriciteit), reductors (elektriciteit),
draadklemmen (elektriciteit), elektrische inrichtingen
voor het openen van deuren, spanningsregelaars,
elektrische weerstanden, elektrische draden,
elektrische sloten, voltmeters, apparaten en
installaties voor de geleiding, de distributie, de
omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen
van windenergie; windenergie-omzetters; windzakken
[windmeters]; apparaten en installaties voor de
geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het
regelen en het beheersen van waterkracht;
apparaten en instrumenten voor de geleiding, de
distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en
het beheersen van zonne-energie.

(Uniemerk inschrijving 8497596)

Cl 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrdle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
I'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; dispositifs, appareils et
instruments électriques; appareils et installations
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande d'énergie
éolienne; convertisseurs d'énergie éolienne;
manches a air [indicateurs de vent]; appareils et
installations pour la conduite, la distribution, la
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transformation, I'accumulation, le réglage ou la
commande d'énergie hydraulique; centrales
hydroélectriques; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande d'énergie
solaire.

(Benelux inschrijving 859796)

Kl 35 Reclame; beheer van commerciéle zaken;
zakelijke administratie; administratieve diensten;
Bezorgdiensten voor derden op het gebied van
energie; bemiddeling bij handelstransacties en
contracten voor derden; bemiddeling bij contracten
voor derden over de opslag van gassen en
vloeistoffen, met name aardgas in ondergrondse
reservoirs; marktanalyses; het verzamelen en
systematiseren van gegevens in computerdatabases;
het organiseren en houden van evenementen en
presentaties voor commerciéle en
reclamedoeleinden; het organiseren van beurzen en
tentoonstellingen voor commerciéle doeleinden of
voor reclamedoeleinden; het plaatsen van
reclameboodschappen in commerciéle magazines en
tijdschriften alsook in dagbladen; radio- en
televisiereclame; reclame op spandoeken in
sportstadions; verspreiding van reclameartikelen en -
dragers; compilatie van reclameartikelen voor derden
voor commerciéle doeleinden; uitgave van
reclameteksten; public relations; commerciéle
informatie en advisering aan consumenten, met
name voor bedrijven en organisaties,
bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering,
met name diensten van adviseurs inzake
energiebesparing; inkoopdiensten voor derden op het
gebied van energietransport en -bevoorrading, met
name transport en bevoorrading van aardgas en
elektriciteit.

(Uniemerk inschrijving 8497596)

Cl 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
acquisition pour le compte de tiers dans le secteur de
I'énergie; courtage de transactions commerciales et
de contrats pour le compte de tiers; courtage de
contrats pour le compte de tiers sur le stockage de
gaz et de liquides, en particulier le stockage
souterrain de gaz naturel; analyse de marché; recueil
et systématisation de données dans des banques de

KI 35 Het detacheren, bemiddelen alsmede de werving
en selectie van ICT personeel ten behoeve van de
realisatie en installatie alsmede het beheer en
onderhoud van ICT infrastructuren en platformen met
daarop functionerende software in de vorm van cloud-
en datacenter oplossingen; het organiseren van
evenementen voor publicitaire of commerciéle
doeleinden.
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données informatiques; organisation et animation de
manifestations et de présentations a des fins
commerciales et publicitaires; organisation de foires
et d'expositions a des fins commerciales et
publicitaires; placement d'annonces publicitaires
dans des magazines et revues commerciales ainsi
gue dans des journaux quotidiens; publicité
radiophonique et télévisée; publicité sur banderoles
dans les stades sportifs; diffusion d'articles et de
supports publicitaires; compilation d'articles
publicitaires pour des tiers a des fins commerciales;
publication de textes publicitaires; relations
publiques; services de conseillers pour des
entreprises et des organisations, notamment services
de conseillers en économie dans le secteur de
I'énergie; services d'achats pour des tiers dans le
domaine du transport et de I'approvisionnement en
énergie, notamment le transport et
l'approvisionnement en gaz naturel et en électricité.

(Benelux inschrijving 859796)

KI 37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden;
installatie, bouw, onderhoud en reparatie van
machines; installatie, bouw, onderhoud en reparatie
van apparaten en instrumenten voor
energieopwekking; installatie, aanleg, onderhoud en
reparatie van elektriciteitsnetten; bouw, reparatie en
onderhoud van elektrische installaties; reparatie op
het gebied van elektriciteit; installatiebouw op het
gebied van energie-, gas-, milieu-,
luchtregelingstechniek en procestechniek; installatie,
montage, onderhoud en reparatie van centrales,
gasproductieapparaten, pijpleidingen en installaties
voor de opwekking van elektrische en thermische
energie; inspectie van bouwprojecten.

(Uniemerk inschrijving 8497596)

Cl 37 Construction; réparation; services d'installation;
installation, constructions, entretien et réparation de
machines; installation, constructions, entretien et
réparation d'appareils et instruments pour la
production d'énergie; installation, constructions,
entretien et réparation de réseaux électriques;
services de construction, de réparation et de
maintenance d'installations électriques; services de
réparation dans le domaine électrique; construction
d'installations dans le domaine de la technique de
I'énergie, du gaz, de I'environnement, du climat et
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des procédés; installation, assemblage, entretien et
réparation de centrales, appareils de production de
gaz, pipelines et installations de production d'énergie
électrique et thermique.

(Benelux inschrijving 859796)

Kl 38 Telecommunicatiediensten; telecommunicatie
door middel van platforms en portalen op internet; het
verlenen van toegang tot databases; overbrenging
van gegevens via telecommunicatienetwerken;
overbrenging van gegevens via computernetwerken;
overbrengen van gegevens; beschikbaarstelling van
telecommunicatievoorzieningen, met name
telecommunicatienetwerken; communicatie via
glasvezelnetwerken of elektrische netwerken; online
overbrenging van informatie; overbrenging van
adviezen, online.

(Uniemerk inschrijving 8497596)

Cl 38 Services de télécommunications;
télécommunications via des plates-formes et portails
sur I'Internet; fourniture d'accés a des bases de
données; transmission de données a travers de
réseaux de télécommunication; transmission de
données a travers de réseaux informatiques;
transmission de données; mise a disposition
d'installations pour les télécommunications, en
particulier des réseaux de télécommunications;
communication par réseaux en fibre optique ou
réseaux électriques; transmission d'informations en
ligne; transmission de consultations en ligne.

(Benelux inschrijving 859796)

KI 39 Transport; elektriciteitsvoorziening;
energievoorziening; informatie en adviezen met
betrekking tot energie- en elektriciteitsvoorziening;
verpakking en opslag van goederen; reisorganisatie.

(Uniemerk inschrijving 8497596)

Cl 39 Transport; distribution de I'électricité;
distribution d'énergie; information et conseils
concernant la distribution d'énergie et la distribution
d'électricité; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

(Benelux inschrijving 859796)
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KI 40 Behandeling van materialen; informatie over
behandeling van materialen; Opwekking van energie;
elektriciteitsopwekking; productie van water;
opwekking van elektrische, thermische energie en
stoom uit regeneratieve energiebronnen, met name
uit windenergie, waterenergie, zonne-energie,
aardwarmte en biomassa; winning van gas uit
biomassa en waardevolle stoffen, met name
hernieuwbare grondstoffen; productie van biogassen;
diensten op het gebied van recycling;
waterbehandeling; verbranding van afval en
waardevolle stoffen; Verhuur van generatoren;
verhuur van toestellen en instrumenten voor
energieopwekking; verstrekking van informatie voor
derden op het gebied van energie- en
elektriciteitsopwekking.

(Uniemerk inschrijving 8497596)

Cl 40 Traitement de matériaux; information
concernant le traitement de matériaux; production
d'énergie; production d'électricité; production de
I'eau; production d'énergie électrique, thermique et
de vapeur a partir de sources d'énergie
renouvelables, en particulier d'énergie éolienne,
hydraulique, solaire, géothermique et de biomasse;
production de gaz a partir de biomasse et matieres
recyclables, en particulier matiéres premieres
d'origine végétale; production de bio gaz; services de
recyclage; traitement de I'eau; combustion de
déchets et de matiéres recyclables; location de
générateurs; location d'appareils et instruments pour
la production d'énergie; fourniture d'information pour
des tiers dans le domaine de la production d'énergie
et de I'électricité.

(Benelux inschrijving 859796)

Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten,
alsmede bijbehorende onderzoeks- en
ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van
industriéle analyse en industrieel onderzoek;
ontwerpen en ontwikkelen van computers en van
software; onderzoek en ontwikkeling van digitale
vormgeving inzake mechanica van vloeistoffen (op
industrieel of milieugebied); studie, analyse en
diagnostiek inzake plaatsing en installatie van
elektrische toestellen en installaties; technische

projectstudies; advisering en informatie met
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betrekking tot beheer van het verbruik en besparing
van energie en elektriciteit; controle en exploitatie
van elektrische installaties; technische ontwikkeling
van toestellen en instrumenten voor
energieproductie; ingenieursdiensten;
ingenieursdiensten; diensten van elektrotechnici;
ingenieursdiensten op het gebied van hernieuwbare
energie; technische expertises; ontwikkeling,
onderhoud, instandhouding en updating van
software; advisering op het gebied van
energiebesparing.

(Uniemerk inschrijving 8497596)

Cl 42 Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y
relatifs; services d'analyses et de recherches
industrielles; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et
développement de modélisation numérique en
mécanique des fluides généraliste (industrielle ou
environnementale); études, analyses et diagnostics
pour lI'implantation et I'installation d'appareils et
d'installations électriques; études de projets
techniques; conseils et informations relatifs a la
maitrise de la consommation et a I'économie
d'énergie et d'électricité; contrdle et expertise
d'installations électriques; services d'inspection de
projets de constructions; développement technique
d'appareils et instruments pour la production
d'énergie; services d'ingénieurs; ingénierie; service
d'électrotechniciens; services d'ingénieurs dans le
domaine des énergies renouvelables; services
d'expertises; développement, maintenance, entretien
et mise a jour de logiciels; conseils en matiére
d'économie d'énergie.

(Benelux inschrijving 859796)

42. De dienst “het organiseren van evenementen voor publicitaire of commerciéle doeleinden” van het
betwiste teken is identiek aan de dienst “het organiseren en houden van evenementen en presentaties voor
commerciéle en reclamedoeleinden” van het ingeroepen recht.

43. De diensten “het detacheren, bemiddelen alsmede de werving en selectie van ICT personeel ten
behoeve van de realisatie en installatie alsmede het beheer en onderhoud van ICT infrastructuren en platformen
met daarop functionerende software in de vorm van cloud- en datacenter oplossingen” van het betwiste teken zijn
soortgelijk aan de diensten “ontwikkeling, onderhoud, instandhouding en updating van software” in klasse 42 van
het ingeroepen recht. Hoewel de diensten van het betwiste teken het detacheren, bemiddelen, alsmede werving
en selectie van personeel betreffen, gaat het in casu om ICT personeel dat juist gespecialiseerd is in het beheer
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en onderhoud van ICT infrastructuren en platformen met daarop functionerende software. Het verschil is gelegen
in het feit dat in het ene geval de dienst indirect wordt verleend via het ter beschikking stellen van hiertoe
gekwalificeerd personeel en in het andere geval deze dienst direct aan de (zakelijke) eindgebruiker wordt
verleend. De eindgebruiker zal zich wellicht niet in alle gevallen bewust zijn van het feit of het personeel nu
werkzaam is bij de aanbieder van de dienst, dan wel dat het daar gedetacheerd is, hetgeen juist in de ICT-
branche een zeer gangbare praktijk is. ICT personeel wordt vaak voor een bepaalde periode en/of voor een
bepaald project gedetacheerd bij de (zakelijke) eindgebruiker teneinde de werkzaamheden te verrichten zoals
aangeduid in klasse 42 van de ingeroepen rechten. De diensten kennen daarmee een gelijk doel en een gelijke
bestemming en het is bovendien ook niet ongebruikelijk in de branche dat deze diensten door eenzelfde
onderneming worden verleend. Er is daardoor naar oordeel van het Bureau sprake van soortgelijkheid.

Conclusie
44, De diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels soortgelijk aan die van het ingeroepen
recht.

A3 Globale beoordeling

45. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de
(soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

46. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geinformeerd en omzichtig te zijn. Het
aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variéren naar gelang van de soort waren of diensten
waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De diensten in kwestie zijn gericht op een
gemengd publiek, van professionals tot de gemiddelde consument, zoals bijvoorbeeld de bezoeker van
evenementen voor commerciéle en publicitaire doeleinden, waarbij het aandachtsniveau gemiddeld mag worden
verondersteld. Voor een deel van de diensten in kwestie, te weten de ontwikkeling van software en het
detacheren, bemiddelen alsmede de werving en selectie van ICT personeel geldt dat het gaat om specialistische
diensten, waarmee aanzienlijke kosten gepaard gaan en die een aanmerkelijke impact op de bedrijfsvoering
hebben. Het feit dat een dienst niet op reguliere basis wordt afgenomen vormt een indicatie voor een verhoogd
aandachtsniveau (zie in dit kader GEU, Redrock, T-146/08, 13 oktober 2009). Het Bureau gaat derhalve uit van
een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de diensten.

47. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang
tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de
soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van
soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van
overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds
geciteerd).

48. 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 (HvJEU,
Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

49. Voor de volledigheid wijst het Bureau op de vaste rechtspraak waarin bepaald wordt dat het
onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element is dat bij de beoordeling van het
verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend
vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en
soortgelijkheid van de waren en diensten. Dit werd recent bevestigd door het HVJEU (C-43/15 P, compressor
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technology, 8 november 2016). Hierin wordt gesteld dat verwarringsgevaar niet zonder meer is uitgesloten
wanneer het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft. Bovendien wordt herhaald dat niet op
voorhand en voor alle gevallen kan worden uitgesloten dat wanneer een aangevraagd merk met kleine verschillen
het — (zelfs een) zwak onderscheidend vermogen bezittend — teken van een ouder nationaal merk overneemt, de
consument mogelijkerwijs ervan uitgaat dat deze verschillen tussen de conflicterende tekens een variatie
aangeven in de aard van de waren of voortvloeien uit marketingoverwegingen, zonder dat die verschillen op een
verschillende commerciéle oorsprong wijzen, en dat er dus bij het publiek sprake kan zijn van verwarringsgevaar.
In casu betreft het ingeroepen recht een figuratief teken dat niets zegt over de waren en diensten waarvoor het
werd ingeschreven, zodat moet worden uitgegaan van minimaal een normaal onderscheidend vermogen.

50. Opposant stelt dat de ingeroepen rechten bekend zijn in Luxemburg en de wijde omgeving, inclusief
delen van Frankrijk, Belgié en Duitsland en dat deze daardoor over een verhoogd onderscheidend vermogen
beschikken (zie overweging 14). Het Bureau stelt echter vast dat opposant deze stelling niet heeft onderbouwd
met bewijsmateriaal. Overigens, indien dit wel het geval zou zijn geweest, zou een eventueel verhoogd
onderscheidend vermogen van de ingeroepen rechten de uitkomst van deze beslissing niet veranderd hebben.

51. De vastgestelde mate van overeenstemming van het figuratief element in acht nemend, is het Bureau
van oordeel dat bij soortgelijkheid van de diensten, zoals in onderhavig geval, het in aanmerking komend publiek
zeer wel kan menen dat de aangeboden diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden
onderneming. Het woordelement van het betwiste teken zal veeleer worden opgevat als een beschrijving van, c.g.
een verwijzing naar, de specifieke dienstverlening van dit onderdeel van de onderneming. Een dergelijke
perceptie wordt ingegeven door gangbare economische praktijken, waar consistent en eenduidig gebruik van
beeldelementen in merken, in combinatie met meer of minder beschrijvende woordelementen, de consument
informeren over dezelfde herkomst van waren of diensten. Zoals eerder aangegeven (zie overweging 34) is het
Bureau van oordeel dat de verschillen tussen het beeldelement, waaruit het ingeroepen recht uitsluitend bestaat,
en het beeldelement zoals opgenomen in het betwiste teken, zo minimaal zijn dat mag worden verondersteld dat
het relevante publiek, indachtig het onvolmaakt herinneringsbeeld, merk en teken eenzelfde herkomst zal
toedichten.

52. Op grond van voorgaande overwegingen, rekening houdend met de mate van visuele overeenstemming
van de tekens en mate van soortgelijkheid van de diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek, zelfs in het
geval van een verhoogd aandachtsniveau, kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of een economisch
verbonden onderneming.

B. Overige factoren

53. Verweerder stelt dat het feit dat de omschrijvingen binnen klasse 35 gedeeltelijk overeenkomen,
onvoldoende grondslag biedt voor de aanname dat dezelfde diensten worden aangeboden (zie overweging 18).
Opposant is een in Luxemburg gevestigde energiemaatschappij, die zich grotendeels richt op de Luxemburgse
markt en verweerder biedt ICT-diensten aan, aan zakelijke, in Nederland gevestigde, klanten. Volgens
verweerder richten partijen zich op een ander publiek en leveren zij totaal verschillende diensten (zie overweging
19). Het Bureau merkt in dit kader op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een
oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend
plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen (HVJEU, Quantum, C-171/06, 15
maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober
2008).

C. Conclusie

54. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.
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V. BESLUIT

55. Oppositie met nummer 2011328 wordt geheel toegewezen.

56. Het Benelux depot 1310915 wordt niet ingeschreven.

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

regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op
grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 augustus 2017

Tomas Westenbroek Diter Wuytens Willy Neys
(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Francois Veneri



