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I. FEITEN EN PROCEDURE 

A. Feiten 

1. Op 5 februari 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Tolingo voor 

diensten in de klassen 38, 41 en 42. Dit depot is onder nummer 1326190 in behandeling genomen en 

gepubliceerd op 9 februari 2016. 

2. Op 7 april 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is 

gebaseerd op Uniemerk 7288111 van het woordmerk tolingo, ingediend op 26 september 2008 en ingeschreven 

op 19 mei 2009 voor diensten in de klassen 38, 41 en 42. 

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op alle diensten van 

het ingeroepen recht. 

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 11 april 2016. Ingevolge een nietigheidsprocedure tegen het 

ingeroepen recht werd de oppositieprocedure ambtshalve opgeschort. 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 overgelegd. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het 

bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 4 

september 2017. 

II. 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 licht toe dat hij in tien jaar tijd is uitgegroeid tot een van ’s werelds meest vooraanstaande 

zakelijke vertaalbureaus, met ruim 6.000 vertalers, meer dan 220 taalcombinaties en een jaaromzet van enkele 

miljoenen euro’s. Deze diensten biedt opposant online aan en indien gewenst interactief. 

10. Het ingeroepen recht heeft volgens opposant ab initio een hoog onderscheidend vermogen, aangezien 

het een uniek fantasiewoord is. Door intensief gebruik is het onderscheidend vermogen van dit merk in de loop 

der jaren nog verder toegenomen, waardoor het ook een hoge beschermingsomvang toekomt, die zich in ieder 

geval uitstrekt tot een identiek teken. 
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11. Waarom verweerder een identiek merk heeft gedeponeerd, is opposant een raadsel. Reden waarom hij 

zich grondig heeft verdiept in verweerders antecedenten en daar uitvoerig verslag van uitbrengt. 

12. Opposant constateert dat de tekens in deze procedure identiek zijn. Verder zijn de via internet 

aangeboden telecommunicatiediensten van beide partijen nagenoeg identiek. De diensten in klasse 41 acht 

opposant in die zin soortgelijk, dat het distribueren van films veelal gepaard zal gaan met het leveren of toestaan 

van ondertiteling of nasynchronisatie. Ook de diensten in klasse 42 zijn volgens opposant soortgelijk: beide 

partijen bieden computersoftware aan ten behoeve van hun vertalingen, respectievelijk audiovisuele producten. 

13. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat er onmiskenbaar sprake is van verwarringsgevaar en 

om die reden verzoekt hij het Bureau het betwiste teken in zijn geheel te weigeren. 

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

B. Reactie verweerder 

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

16. Na een uitvoerige analyse van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen, komt verweerder tot de 

bevinding dat het bewijs van gebruik niet is geleverd voor de diensten waarvoor het ingeroepen recht is 

ingeschreven. 

17. Verweerder ontkent niet dat de tekens identiek zijn, maar de diensten in klasse 38 zijn volgens hem niet 

soortgelijk; de telecommunicatiediensten van opposant zijn specifiek gericht op internetplatforms en –portalen, 

terwijl de diensten van het betwiste teken een veel breder scala omvatten. De diensten in klasse 41 zijn evenmin 

soortgelijk, want verweerders diensten hebben niets van doen met de vertaaldiensten van opposant. Ten slotte, 

mocht het Bureau het gebruik van het ingeroepen recht voor de diensten in klasse 42 bewezen achten, is 

verweerder van oordeel dat het softwareontwerp van opposant naar zijn aard en bestemming niet soortgelijk is 

aan de technische ondersteuning van verweerder. 

18. Op grond van deze overwegingen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie als ongegrond af te 

wijzen en het betwiste teken in te schrijven. 

III.  BESLISSING 

A.1 Gebruiksbewijzen 

19. 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. 

20. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de 

aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond. 

21. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 9 februari 2016. De periode die in aanmerking moet worden 

genomen – de relevante periode – loopt dus van 9 februari 2011 tot 9 februari 2016. 

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. 
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23. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), 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 (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-

174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 

november 2007, punt 34). 

24. 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 (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia 

Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of 

de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de 

gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, 

reeds aangehaald). 

25. 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 (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, 

reeds aangehaald). 

26. Het ingeroepen recht is een Uniemerk (voorheen: “Gemeenschapsmerk”). De gebruiksverplichting wordt 

beheerst door artikel 15 van Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 

december 2015 inzake het Unie (hierna: “GMVo.”). Dit artikel, met als opschrift “Gebruik van het Uniemerk”, luidt 

als volgt:  

 

“Een Uniemerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik 

heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een 

ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van 

deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.” 

 

27. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel) heeft het HvJEU deze bepaling  nader 

uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Gemeenschap” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat 

tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de 

bescherming die aan uniemerken wordt verleend. Een Uniemerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere 

bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerk op een 

groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in 

kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het 

grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert: 

 

“Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van 

verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en 

teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit 

merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze 

voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals 

met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of 
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diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat 

ervan.” 

 

28. De drempel voor normaal gebruik van een Uniemerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal 

gebruik van een nationaal (of Benelux) merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de 

Europese Unie marktaandelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle 

relevante feiten en omstandigheden (zie in die zin ook GEU, Silente porte & porte, T-386/16, 6 oktober 2017). 

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen 

29. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht: 

1. Een afdruk van opposants website; 

2. Jaaromzetcijfers 2013-2016; 

3. Een afdruk van de website van salesforce.com; 

4. Facturen 2009-2011; 

5. Screenprints van The Internet Archive. 

 

30. Alle ingediende stukken hebben uitsluitend betrekking op vertaaldiensten. Daarmee staat dus reeds bij 

voorbaat vast dat het bewijs van gebruik niet is geleverd voor de overige diensten waarvoor het merk is 

ingeschreven. Alvorens de bewijzen van gebruik nader te onderzoeken, zal het Bureau deze diensten vergelijken 

met die van het betwiste teken. 

 A.2 Verwarringsgevaar  

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 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. 

31. 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.” 

32. 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, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; 

Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006). 
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Vergelijking van de diensten 

33. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 

(HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd). 

34. Bij de vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en deze waartegen de oppositie is gericht, 

worden in casu de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register en 

waarvoor het gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. 

35. Hierboven is geconstateerd dat de bewijzen van gebruik uitsluitend betrekking hebben op 

vertaaldiensten. Bijgevolg dienen de andere diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven buiten 

beschouwing te worden gelaten. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende: 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

 
 

Class 38 Telecommunication services; communication 
services for the electronic transmission of voices; 
transmission of data; electronic transmission of 
images, photographs, graphic images and illustrations 
over a global computer network; transmission of data, 
audio, video and multimedia files; simulcasting 
broadcast television over global communication 
networks, the Internet and wireless networks; provision 
of telecommunication access to video and audio 
content provided via an online video- on-demand 
service. 
Telecommunicatiediensten; communicatiediensten 
voor de elektronische overdracht van stemmen; 
overdracht van gegevens; elektronische overdracht 
van beelden, foto’s, grafische beelden en illustraties 
via een wereldwijd computernetwerk; overdacht van 
gegevens-, audio-, video- en multimediabestanden; 
simultane uitzending van televisie via wereldwijde 
communicatienetwerken, het internet en draadloze 
netwerken; verschaffen van telecommunicatietoegang 
tot video- en audio-inhoud beschikbaar via een online 
video-on-demand dienst. 

Klasse 41 Vertaaldiensten. 
 

Class 41 Production of radio and television shows and 
programmes; film production services; film distribution; 
provision of non-downloadable films and television 
programs via a video-on- demand service. 
Samenstelling van radio- en televisieshows en -
programma's; filmproductie; filmdistributie; verschaffing 
van niet-downloadbare films en televisieprogramma's 
via video-on-demand. 

 Class 42 Technical design and planning of 
telecommunications equipment; computer software 
technical support services; technical consultancy 
relating to the application and use of computer 
software.  
Technisch ontwerp en ontwikkeling van 
telecommunicatieapparatuur; technische 
ondersteuning met betrekking tot software; technische 
advisering met betrekking tot de toepassing en het 
gebruik van computer software. 
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Klasse 38 

36. Alle diensten van het ingeroepen recht in deze klasse hebben betrekking op telecommunicatie en het 

overbrengen van gegevens, beeld en geluid. Deze diensten zijn naar hun aard, bestemming en wijze van levering 

niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht. De vertaaldiensten van dit recht worden blijkens de 

toelichting van opposant (zie punt 9) en de ingediende stukken weliswaar voornamelijk via internet aangeboden, 

maar dit is slechts het medium en niet de eigenlijke dienst zelf. 

Klasse 41 

37. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zien op radio- en tv-programma’s en films. Het is 

waar dat deze soms zullen worden voorzien van ondertiteling of nasynchronisatie (zie punt 12), wat dan deel gaat 

uitmaken van het productieproces, maar daarmee zijn deze diensten nog niet soortgelijk aan de vertaaldiensten 

van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend en worden ook niet door 

dezelfde ondernemingen verricht. Vertaaldiensten gebeuren doorgaans door gespecialiseerde vertaalbureaus en 

radio-, tv- en filmproductie door daarin gespecialiseerde productiemaatschappijen. 

Klasse 42 

38. De diensten van het betwiste teken in deze klasse zijn technische diensten met betrekking tot 

telecommunicatieapparatuur en computersoftware. Deze diensten zijn naar hun aard, doelpubliek en wijze van 

verstrekken verschillend van deze van het ingeroepen recht. Deze diensten vereisen ook een zeer specifieke 

know how, zodat zij niet door dezelfde ondernemingen worden geleverd en de consument er niet een 

gemeenschappelijke herkomst aan zal toekennen.  

Conclusie 

39. De diensten van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de diensten van het ingeroepen recht 

waarvoor bewijzen van gebruik zijn ingediend. Derhalve dienen deze bewijzen van gebruik niet nader te worden 

onderzocht en komt het Bureau ook niet meer toe aan een beoordeling van het verwarringsgevaar. 

B. Conclusie 

40. De door opposant ingediende bewijzen van gebruik hebben uitsluitend betrekking op vertaaldiensten. 

Deze diensten zijn niet soortgelijk aan enige dienst van het betwiste teken. Om die reden wordt niet meer 

toegekomen aan de beoordeling van het verwarringsgevaar. 

IV.  BESLUIT 

41. De oppositie met nummer 2011841 wordt afgewezen. 

42. Het Benelux depot met nummer 1326190 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is 

aangevraagd. 

43. De opposant is 1.030 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. 
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