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l. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 oktober 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk PolyBlue voor waren in
klasse 1 en 17. Het depot is onder nummer 1319430 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 oktober 2015.

2. Op 20 november 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie
is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

. Benelux inschrijving 577439 van het beeldmerk , ingediend op 7 september 1995 voor waren in
de klassen 17 en 19;

. Europese inschrijving 7220791 van het woordmerk BLUE, ingediend op 9 september 2008 en ingeschreven
op 21 mei 2009 voor waren in klasse 17.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren 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 is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “het

Bureau”) ter kennis gebracht van partijen op 26 november 2015. In de loop van de administratieve fase van de
procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant
gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep verder conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het
bijpbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). De administratieve fase is afgerond op 17 augustus 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 stelt dat hij sinds 1946 onder meer blauwe kunststof isolatieplaten op de markt brengt. De waren in
kwestie betreffen volgens opposant een gespecialiseerde markt. De kleur blauw heeft voor deze waren geen
technische functie en is om die reden voor de onderhavige waren een bekend merk geworden. Met betrekking tot het
eerste ingeroepen recht licht opposant toe dat ten tijde van het depot het nog niet mogelijk was om een nadere
omschrijving toe te voegen. Opposant betoogt dat het toetsingsmoment voor de registreerbaarheid van de ingeroepen
rechten het moment van het depot dient te zijn, bezien in het licht van de omstandigheden ten tijde van de oppositie.
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10. In het kader van de vergelijking van de tekens stelt opposant dat het eerste deel van het bestreden teken,
Poly, beschrijvend is, omdat het een afkorting is voor de aanduiding ‘polystyreen’ en de bestreden producten gemaakt
zZijn van dit materiaal. Het tweede deel, Blue, is volgens opposant begripsmatig overeenstemmend met de ingeroepen
rechten.

11. Met betrekking tot de vergelijking van de waren betoogt opposant dat de waren van de ingeroepen rechten
soortgelijk zijn aan de waren van het bestreden teken.

12. Opposant heeft reeds bij zijn argumenten bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten
ingediend. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant deze gebruiksbewijzen aangevuld. Opposant heeft
hierbij toegelicht dat op de verpakking van de waren in kwestie niet het woord ‘blauw’, ‘bleu’ of ‘blue’ wordt gebruikt,
maar dat de producten, alsmede de verpakking daarvan, in het blauw zijn. Op de verpakking wordt doorgaans het logo
van deposant afgebeeld (hierna: het “DOW-logo”), aldus opposant. Daarnaast merkt opposant op dat de ingeroepen
rechten worden gebruikt in combinatie met de andere merknamen van opposant, te weten ‘Roofmate’, ‘Wallmate’,
‘Floormate’ en ‘Styrofoam’ en dat verschillende stukken betrekking hebben op het gebruik van de ingeroepen rechten
door de distributeur van opposant, Blauwplaat B.V.

13. In zijn reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik gaat opposant ook in op de geldigheid
van het eerste ingeroepen recht en de overeenstemming tussen de tekens, alsmede de soortgelijkheid van de waren.

14. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de aanvraag van het bestreden teken door te
halen.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder betoogt dat het eerste ingeroepen recht is geregistreerd in 1995, in een periode dat het Bureau

nog niet de bevoegdheid had om het onderscheidend vermogen van merken te toetsen. Volgens verweerder is het
eerste ingeroepen recht echter geen geldig merk, omdat de registratie van dit teken geen internationaal erkende
kleurcode bevat, hetgeen is vereist op grond van het Libertel-arrest (HvJEU 6 mei 2002, C-104/01) en door opposant
niet is aangetoond dat het teken is ingeburgerd.

16. In het kader van de vergelijking van de tekens stelt verweerder dat er geen sprake is van visuele
overeenstemming tussen het kleurmerk dat wordt omschreven als ‘lichtblauw’ en het woordmerk PolyBlue. Ook
begripsmatig gaat het volgens verweerder te ver om te concluderen dat het publiek bij het zien van de kleur lichtblauw,
dit zal associéren met het bestreden teken.

17. Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, het woordmerk BLUE, stelt verweerder dat dit teken geen
onderscheidend vermogen heeft, omdat het de kleur van de producten waarvoor het merk is aangevraagd kan
beschrijven. Verweerder betoogt dat het eerste deel van het bestreden teken het meest onderscheidend is. In dit kader
betwist verweerder de stelling van opposant dat de aanduiding ‘poly’ een afkorting is voor ‘polystyreen’. Verweerder
betoogt dat het gaat om het oud-Griekse woord voor ‘veel'. Het deel van het publiek dat niet bekend is met deze
betekenis zal het teken opvatten als een fantasiebenaming, aldus verweerder. Volgens verweerder stemmen de tekens
in hun geheel beschouwd niet overeen en is er geen sprake van verwarringsgevaar.

18. Ten aanzien van de waren in klasse 1 van het bestreden teken, betoogt verweerder dat deze waren niet
overeenstemmen met de waren van het ingeroepen recht.

19. In zijn reactie op de bewijzen van gebruik stelt verweerder dat de stukken niet aantonen dat de ingeroepen
rechten normaal zijn gebruikt voor de waren in kwestie. Ook betoogt verweerder dat het Bureau opposant’s
aanvullende inhoudelijke argumenten ter onderbouwing van de oppositie niet in zijn oordeel dient te betrekken.
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20. Verweerder concludeert dat de oppositie dient te worden afgewezen en dat opposant dient te worden
veroordeeld in de kosten van de procedure.

II. BESLISSING

Al Gebruiksbewijzen

21. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel
1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van
de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op
23 oktober 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen — de relevante periode — loopt dus van
23 oktober 2010 tot 23 oktober 2015. Aangezien de ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum
van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

22. Overeenkomstig regel 1.29 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.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

23. Opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

1. Diverse foto’s van producten die zijn verpakt in blauw plastic, met daarop het DOW-logo, ongedateerd;

2. Foto’s van banners van opposant waarop de kleur blauw wordt gebruikt als achtergrondkleur, ongedateerd;

3. Verschillende afbeeldingen van advertenties en productfolders waarin de kleur blauw wordt gebruikt,
ongedateerd;

4. Prijslijsten met betrekking tot de periode 2010 — 2015, waarin de kleur blauw wordt gebruikt in de lay out en
het lettertype;

5. Productcatalogus van opposant waarin de kleur blauw wordt gebruik in de lay out en het lettertype, met daarin
foto’s van de producten van opposant;

6. Kopieén van folders waarbij op de eerste pagina de slogan ‘het blauw van Dow’ wordt gebruikt;

7. Kopieén van (product)folders met verkoopadressen in Belgié en Nederland waarin afbeeldingen van
lichtblauwe isolatieplaten zijn weergegeven;

8. Frans-, Duits- en Engelstalige folders met productinformatie waarin foto’s van isolatieplaten in het lichtblauw
staan afgebeeld;

9. Kopieén van 21 facturen (gedateerd tussen april 2011 en mei 2016);

10. Kopieén van folders in onder andere het Portugees en Italiaans.

24. Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht stelt het Bureau vast dat nagenoeg nergens in de
overgelegde bewijzen het teken ‘BLUE’ voorkomt, afgezien van een enkele Engelstalige folder waarin het woord ‘blue’
wordt gebruikt om aan te geven dat de isolatieplaten een blauwe kleur hebben. Zonder de gebruiksbewijzen inhoudelijk
te beoordelen, volgt hieruit reeds dat voor het normale gebruik van het teken BLUE als woordmerk voor de
onderhavige waren geen bewijs is geleverd.

25. Om proceseconomische redenen zal het Bureau nu eerst overgaan tot een vergelijking van het eerste
ingeroepen recht en het bestreden teken en zal niet meer worden toegekomen aan een beoordeling van de bewijzen
van gebruik met betrekking tot het eerste ingeroepen recht.
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A.2 Verwarringsgevaar

26. 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 VvP.

27. 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.”

28. 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, Fliigel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari
2006).

Vergelijking van de tekens

29. 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 achterblijft, 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 (HvVJEU, Sabel, C-251/95, 11
november 1997).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (BX 577439)

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

PolyBlue
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Auditieve vergelijking

32. Het ingeroepen recht bevat in het geheel geen woordbestanddelen, aangezien het louter bestaat uit een kleur
die kan worden omschreven als ‘lichtblauw’. Het bestreden teken bestaat uit een woord van drie lettergrepen, ‘po-ly-
blue’.

33. Het GEU heeft in de Kajman-zaak (T-364/13, 30 september 2015) overwogen dat een auditieve vergelijking

niet relevant is bij de beoordeling van de overeenstemming met een beeldmerk, omdat een beeldmerk niet kan worden
uitgesproken en dus hooguit sprake kan zijn van de mondeling uitgesproken visuele waarneming of conceptuele
betekenis die door het beeld wordt gecommuniceerd, zodat er derhalve geen noodzaak bestaat de auditieve
overeenstemming afzonderlijk te beoordelen.

34. Een auditieve vergelijking is derhalve niet aan de orde.

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een kleur. Het betwiste teken
is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van acht letters. De tekens zijn duidelijk visueel verschillend door de
grafische weergave.

36. Merk en teken stemmen visueel niet overeen.

Begripsmatige vergelijking

37. Het ingeroepen recht zal door het publiek worden begrepen als de weergave van een lichtblauwe kleur.

38. Het Bureau overweegt dat een deel van het publiek wellicht de aanduiding ‘poly’ opvat als de afkorting van het
woord ‘polystyreen’. Een ander deel van het publiek zal in deze aanduiding het oud-Griekse woord voor ‘veel
herkennen. Ook bestaat de kans dat een deel van het publiek niet bekend is met de betekenis van ‘poly’. Wat hier ook
van zij, het onderdeel ‘poly’ levert een begripsmatig verschil op met het ingeroepen recht. Het tweede deel van het
bestreden teken, ‘blue’, zal door het publiek in de Benelux worden begrepen als het Engelse woord voor ‘blauw’. Het
Bureau is echter van oordeel dat er geen sprake is van een begripsmatige overeenstemming met het kleurmerk van
opposant, aangezien het woord PolyBlue, in zijn geheel bezien een fantasiewoord is zonder duidelijke betekenis.

39. Weliswaar hebben beide tekens een relatie met de kleur blauw, omdat het ingeroepen recht een blauwachtige
kleur is en het tweede element in het bestreden teken het Engelse woord voor ‘blauw’ is, echter het Bureau is van
oordeel dat dit nog steeds een begripsmatig verschil oplevert, aangezien het ingeroepen recht de weergave van een
specifieke kleur blauw is en het woord ‘blue’ in het bestreden teken de algemene benaming van een kleur betreft. Het
publiek zal beide tekens derhalve conceptueel verschillend opvatten.

40. Bovendien zou een begripsmatige overeenstemming een voorafgaande vertaling vereisen, aangezien het
Engels geen voertaal is in de Benelux. Het is echter ongebruikelijk dat merkconcepten van één taal naar een andere
taal worden vertaald (zie in die zin ook Derde Kamer van Beroep van het OHIM, Hai/Shark, zaak R 296/2002-3, 27
november 2002 bevestigd door GEU, Hai/Shark, T-33/03 van 9 maart 2005).

41. De tekens zijn in hun geheel bezien op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.
Conclusie
42. De tekens zijn visueel en op begripsmatig vlak niet overeenstemmend. Een auditieve vergelijking is in de

onderhavige oppositie niet aan de orde.
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Vergelijking van de waren

43. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kan niet
meer van invioed zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen
verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Soortgelijkheid en
overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen
(zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

44, Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van de oppositie worden hieronder
toch de waren in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

Kl 1 Chemische samenstellingen voor de bouwindustrie.

Kl 17 Verpakkingsmateriaal (opvulmateriaal) van Kl 17 Polystyreen [halffabrikaten]; isolatiesamenstellingen
rubber of plastic, isolerende materialen; halfbewerkte | tegen kou; isolatiematerialen voor isolatie tegen warmte;
plastic produkten, in vel-, blok- of staafvorm. materialen voor het tegengaan van warmte-uitstraling;
schuim in de vorm van blokken voor warmte-isolatie;
schuim voor warmte-isolatie; thermische isolatiematerialen
voor de bouw van zolders; thermische isolatiematerialen
voor de verbouwing van zolders; warmte-isolerend
materiaal van plastic; materialen voor het tegengaan van
warmte- uitstraling.

Kl 19 Bouwmaterialen, niet van metaal.

B. Overige factoren

45. Met betrekking het argument van verweerder dat het eerste ingeroepen recht niet geldig is, omdat het geen
internationaal erkende kleurcode bevat (zie alinea 15), merkt het Bureau op dat de oppositieprocedure enkel
betrekking heeft op het vraagstuk van de geldigheid van het merk van de verweerder.' Uiteraard speelt de beoordeling
van de beschermingsomvang van het ingeroepen recht hierbij wel een rol. In dit kader is van belang dat het na
inschrijving van een depot niet mogelijk is om een kleurcode of omschrijving toe te voegen aan de registergegevens.2
In hoeverre dit invioed heeft op de beschermingsomvang van het eerste ingeroepen recht kan in het onderhavige geval
echter in het midden blijven, aangezien dit geen invioed heeft op de uitslag van deze procedure, aangezien het Bureau
heeft geoordeeld dat de tekens niet overeenstemmen.

46. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken, en de door
verweerder ingeroepen argumenten daartegen zal niet worden toegekomen (zie alinea 9). Volgens de rechtspraak is
de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de
tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te
scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of
verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan
te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvVJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24
maart 2011).

! zie ook: Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december
2001.

2 zie BBIE Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden, alinea 3.2, alsmede Rechtbank van
koophandel Brussel, 24 november 2006, RG no 05/00760. Koninklijke KPN tegen Mobistar, bevestigd door Hof van Beroep Brussel,
23 mei 2008, 2008/4148.
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47. Samen met het indienen van de bewijzen van gebruik reageert opposant eveneens inhoudelijk op de
argumenten van verweerder (zie alinea 13). Het Bureau wijst er op dat deze reactie niet in overweging kan worden
genomen, omdat deze te laat is ingediend op grond van regel 1.17 UR. In dit artikel is immers strikt geregeld wanneer
partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

48. Met betrekking tot het verzoek van verweerder om opposant in de kosten te veroordelen (zie alinea 20)
overweegt het Bureau dat in het kader van de oppositieprocedure er geen sprake is van een veroordeling in de
gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de
oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

49. Het eerste ingeroepen recht is niet overeenstemmend aan het bestreden teken en om die reden is er geen
sprake van gevaar voor verwarring. De gebruiksbewijzen ten aanzien van het eerste ingeroepen recht hebben derhalve
geen invloed op deze beslissing en het Bureau heeft de inhoudelijke beoordeling van deze bewijzen om die reden
achterwege gelaten.

50. Aangezien het normaal gebruik van het tweede ingeroepen recht niet is aangetoond, dient het
verwarringsgevaar met betrekking tot dat teken niet nader te worden onderzocht.

V. BESLUIT

51. De oppositie met nummer 2011406 wordt afgewezen.

52. Het Benelux depot met nummer 1319430 wordt ingeschreven.

53. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van
artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 juni 2017

Eline Schiebroek Camille Janssen Pieter Veeze
(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Guy Abrams



