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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 24 februari 2016 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk LUCOS

voor waren in de klassen 3 en 5. Deze aanvraag is onder nhummer 1327456 in behandeling genomen en
gepubliceerd op 1 maart 2016.

2. Op 29 april 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag.
De oppositie is gebaseerd op Uniemerk 11070091 van het woordmerk LUVOS, ingediend op 11 juli 2012
en ingeschreven op 13 augustus 2013 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 10 en 44.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 3 mei 2016. In de loop van de administratieve fase
van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en werd de procedure op verzoek van
partijen meermaals opgeschort. 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 15 augustus 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

9. Opposant stelt vast dat slechts de middelste letter van de merken verschilt. De overige vier
letters zijn identiek en komen op dezelfde plaats voor, waaruit hij concludeert dat de merken visueel
overeenstemmen.

10. Ook auditief vallen de merken samen in vier van de vijf letters, allemaal in dezelfde posities.
Daarnaast hebben de merken dezelfde intonatie en hetzelfde ritme. Door de duidelijke uitgang -0S
wordt de verschillende aanvangsmedeklinker van de tweede lettergreep volgens opposant
gemarginaliseerd en stemmen de merken op auditief vlak in hoge mate overeen. Aangezien de merken
geen vaststaande betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, aldus opposant.

! In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving,
tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiéle en voor de beslissing relevante wijziging hebben
ondergaan.
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11. De waren van het betwiste merk zijn volgens opposant deels identiek aan en deels sterk
overeenstemmend met deze van het ingeroepen merk.

12. Opposant concludeert tot het bestaan van verwarringsgevaar en om die reden verzoekt hij het
Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder wijst erop dat hij inmiddels (maar na de indiening van de argumenten van opposant)
een warenbeperking heeft laten aantekenen in het register door de toevoeging voormelde producten
enkel bestemd voor gebruik in de (industriéle) professionele markt aan het einde van de opsomming in
klasse 3 en 5.

14. Verweerder wijst erop dat hoe korter de tekens, des te eerder de verschillen zullen worden
waargenomen door het relevante publiek. In casu creéren volgens hem de verschillende letters V en C in
het midden van de merken een dusdanig andere indruk dat er van visuele overeenstemming in de
totaalindruk niet kan worden gesproken.

15. Het betwiste merk wordt uitgesproken met een zachte O, in tegenstelling tot het ingeroepen
merk dat met een duidelijke harde O zal worden uitgesproken, aldus verweerder. Daarnaast wordt de
eerste lettergreep van het ingeroepen merk lang uitgesproken, die van het betwiste merk daarentegen
kort. Dit tezamen brengt verweerder tot geen andere conclusie dan dat de verschillen in uitspraak groter
zijn dan de overeenkomsten, en de overeenstemming dus zeer beperkt is: [luuvoos] versus [luhkos].

16. Verweerder is het met opposant eens dat de merken geen vaststaande betekenis hebben en dat
er dus allerminst sprake is van begripsmatige overeenstemming.

17. Verweerder meent dat de betrokken waren niet overeenstemmen, hetgeen nog wordt versterkt
doordat de producten van verweerder bestemd zijn voor de (industriéle) professionele markt. Volgens
hem zijn de verkoopkanalen en het doelpubliek van deze producten totaal verschillend en zijn zij niet
complementair of concurrerend.

18. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau
derhalve de oppositie geheel af te wijzen en het betwiste merk in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

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

20. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen
oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een
ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het
publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het
oudere merk.”

21. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
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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 (HVIJEU,
Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni
1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

22. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997,
ECLI:EU:C:1997:528).

23. 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).

24. De te vergelijken merken zijn de volgende:
Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:
LUVOS LUCOS

Visuele vergelijking

25. Beide merken zijn zuivere woordmerken, bestaande uit één woord van vijf letters; qua lengte

stemmen ze dus alvast overeen.

26. Ook voor het overige stemmen de merken visueel overeen, aangezien het enige verschil gelegen

is in de middelste letter; alle overige vier letters zijn identiek en staan in dezelfde volgorde.

27. Hiermee zij niet gezegd dat het verschil in de middelste letter niet zal opvallen bij de doorsnee
consument. Verweerder wijst er terecht op dat het om vrij korte merken gaat (zie punt 14) en een
verschillende middelste letter zal bij een dergelijk merk eerder opvallen dan bij een woord van pakweg
elf letters. In het voorliggende geval zal het de consument evenwel niet ontgaan dat alle overige letters
identiek zijn. Bovendien hecht de consument doorgaans meer belang aan het begin van een merk en de
twee eerste letters zijn identiek (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004,
ECLI:EU:T:2004:79 en COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007, ECLI:EU:T:2007:152). Ten slotte moet meer
belang worden gehecht aan de punten van overeenkomst dan aan de verschillen (zie Hoge Raad der
Nederlanden, Bigotta-Batco/Douca, 16 april 1999, 697, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889).
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28. De merken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

29. Beide merken bestaan uit twee lettergrepen en hebben auditief dus eenzelfde lengte, ritme en
intonatie.
30. Verweerders interpretatie van de uitspraak, samengevat in punt 15, kan niet worden gevolgd.

De eerste lettergreep van beide merken is een open lettergreep en de tweede een gesloten. Bijgevolg
wordt de eerste klinker lang uitgesproken en de tweede kort: [luuvos] en [luukos]. Alleen de
medeklinkers v en c verschillen dus in uitspraak, hetgeen echter een minimaal verschil is vergeleken bij

de overige identieke klanken.

31. Auditief zijn de merken derhalve sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

32. Het Bureau is met partijen van oordeel dat de merken geen vaste betekenis hebben en dat een

begripsmatige vergelijking derhalve niet mogelijk is.

Conclusie

33. De merken zijn visueel overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en een

begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

34. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening
worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten
kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel

complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

35. Bij de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de waren van de
betwiste aanvraag, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals

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

36. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:
Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:
Klasse 3 Zepen; Parfumerieartikelen, Vluchtige Klasse 3 Huidverzorgingsproducten; bleekmiddelen
olién, Cosmetische middelen, Haar lotions, en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-,
Tandhygiéneproducten en ontvettings- en schuurmiddelen; zepen;
Tandreinigingsmiddelen; Cosmetica; parfumerieén, etherische olién, cosmetische
Badpreparaten, met name etherische olién en middelen.; voormelde producten enkel bestemd
vluchtige essences alsmede badzouten, Niet voor | voor gebruik in de professionele (industriéle)
medisch gebruik, Voorzover begrepen in klasse markt.
03; Doeken, watten en wattenstaafjes voor
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cosmetisch gebruik alsmede met cosmetische

lotions geimpregneerde doeken en watten.

Klasse 5 Farmaceutische producten,
Diergeneeskundige en hygiénische producten,
Uitgezonderd medicijnen tegen epilepsie en
krampstillende middelen en uitgezonderd
farmaceutische producten voor het behandelen
van epilepsie en kramp; Hygiénische producten
voor medisch gebruik; Diétische substanties voor
medisch gebruik; Voedingssupplementen voor
medisch gebruik; Diétische substanties voor niet-
medisch gebruik, hoofdzakelijk bestaande uit
vitamines, vitaminederivaten, enzymen,
aminozuren, aminozuurderivaten, minerale
stoffen en/of sporenelementen;
Voedingssupplementen niet voor medisch
gebruik, hoofdzakelijk bestaande uit vitaminen,
vitaminederivaten, mineralen en/of
sporenelementen; Schimmeldodende en
onkruidverdelgende middelen; Badzouten en
badpreparaten voor therapeutische en medische
doeleinden; Snoepgoed voor farmaceutisch
gebruik, Brood voor diabetici; Dranken en
dieetdranken voor medisch gebruik, bijproducten
van de graanverwerking voor medisch gebruik,
mout-melkdranken voor medisch gebruik,
minerale voedingssupplementen en

mineraalwater voor medisch gebruik.

Klasse 5 Farmaceutische
huidverzorgingsproducten; farmaceutische en
diergeneeskundige producten; hygiénische
producten voor medisch gebruik;
ontsmettingsmiddelen.; voormelde producten
enkel bestemd voor gebruik in de professionele

(industriéle) markt.

Klasse 10 Chirurgische, medische,
tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen
en instrumenten; Kunstledematen, -ogen en -
tanden; Orthopedische artikelen;
Massageapparaten voor de gezondheids- en
schoonheidsverzorging, Massagehandschoenen,
Massageborstels; Zuigflessen, Sluitingen voor
zuigflessen, Spenen, Zwangerschapsgordels;
Elastische kousen (voor chirurgische doeleinden),
kousen tegen spataderen, elastische en
gewrichtsverbanden, breukbanden, elektrische
dekens en verwarmde kussens voor medisch
gebruik, ijszakken voor medisch gebruik, gordels
voor medische en orthopedische doeleinden,

kussens en luchtmatrassen voor medische
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doeleinden, condooms (voorbehoedmiddelen);
Houders voor de dosering en afgifte van

geneesmiddelen.

Klasse 44 Diensten van artsen; Diensten van
rusthuizen en herstellingsoorden alsmede
sanatoria; Ziekenverzorging,
Manicurebehandeling, Massage; Klinieken;
Raadgeving op farmaceutisch gebied;
Fysiotherapiebehandelingen, Plastische chirurgie;

Diensten van een schoonheidssalon.

Klasse 3

37. De waren zepen, cosmetische middelen en etherische olién komen expressis verbis voor in beide

warenlijsten en zijn dus gelijk.

38. De waren parfumerieén van het betwiste merk zijn gelijk aan de waren parfumerieartikelen van

het ingeroepen merk.

39. De waren huidverzorgingsproducten van het betwiste merk vallen onder de cosmetische
middelen van het ingeroepen merk en zijn derhalve gelijk daaraan.’? Immers, wanneer de door het
oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren
als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en
Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober
2008, ECLI:EU:T:2008:455).

40. De waren bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en
schuurmiddelen van het betwiste merk vallen onder de ruimere categorie zepen van het ingeroepen
merk en zijn derhalve gelijk daaraan (zie in die zin ook GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014,
ECLI:EU:T:2014:440). “Zeep” (zonder meervoudsvorm) is in Van Dale, Groot woordenboek van de
Nederlandse taal gedefinieerd als een “reinigingsmiddel dat, door wrijven met water, in schuim kan
oplossen.” Bij uitbreiding is zeep (met meervoudsvorm zepen, zoals hier van toepassing) “een stof met
sterk emulgerende eigenschappen als van echte zeep, maar met andere chemische samenstelling.” De
aard, de bestemming en de toepassing van deze waren zijn dezelfde, deze waren kennen dezelfde

fabrikanten en distributiekanalen en eenzelfde doelpubliek.

41. De toevoeging bij het betwiste merk “voormelde producten enkel bestemd voor gebruik in de
professionele (industriéle) markt” verandert niets aan de aard en de toepassing van genoemde waren en
heft bijgevolg de overeenstemming niet op. Bovendien is het niet uitgesloten dat de overeenstemmende

waren van het ingeroepen merk eenzelfde bestemming kennen.

Klasse 5

2 Zie in dit verband ook de wettelijke definitie van cosmetica op https://www.ncv-cosmetica.nl/cosmetica/wat-
cosmetica/.
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42. De waren farmaceutische en diergeneeskundige producten en hygiénische producten voor
medisch gebruik komen expressis verbis voor in beide lijsten en zijn derhalve gelijk.

43. De waren farmaceutische huidverzorgingsproducten van het betwiste merk vallen onder de

waren farmaceutische producten van het ingeroepen merk en zijn dus gelijk daaraan.

44, De waren ontsmettingsmiddelen van het betwiste merk kunnen bestemd zijn voor het
ontsmetten van levend weefsel, bijvoorbeeld om wondinfecties te voorkomen. In dat geval vallen zij
onder de farmaceutische producten van het ingeroepen merk en zijn zij gelijk daaraan.
Ontsmettingsmiddelen kunnen ook middelen zijn om voorwerpen en oppervlakken of de handen te
ontsmetten. In dat geval stemmen zij overeen met de waren zepen in klasse 3 van het ingeroepen merk,

die immers een vergelijkbare toepassing kennen.

45, De toevoeging bij het betwiste merk “voormelde producten enkel bestemd voor gebruik in de
professionele (industriéle) markt” verandert niets aan de aard en de toepassing van genoemde waren en
heft bijgevolg de overeenstemming niet op. Bovendien is het niet uitgesloten dat de overeenstemmende

waren van het ingeroepen merk eenzelfde bestemming kennen.

Conclusie

46. De waren van het betwiste merk zijn deels gelijk aan en deels overeenstemmend met de waren

van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

47. 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.

48. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geinformeerd en omzichtig te zijn. Er
dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid
heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte

beeld dat bij hem is achtergebleven.

49, Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variéren naar gelang van de soort
waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het
voorliggend geval geldt ten aanzien van de farmaceutische producten in de regel een verhoogd
aandachtsniveau, ongeacht of deze producten op recept worden verstrekt. Zo hebben de professionele
gebruikers (artsen en apothekers) een hoog aandachtsniveau bij het voorschrijven, prepareren en/of
verstrekken van deze producten, maar zullen de niet-professionele (eind)gebruikers ook een verhoogd
aandachtsniveau tonen bij de aanschaf van deze producten, aangezien deze van invloed zijn op hun
gezondheid (zie onder meer GEU, arrest Tolposan, T-331/09, 15 december 2010, ECLI:EU:T:2010:520
en arrest Zydus, T-288/08, 15 maart 2012, ECLI:EU:T:2012:124). Voor de overige producten gaat het
om waren die zowel gericht kunnen zijn op de gemiddelde consument als op een professioneel publiek
(schoonheidsspecialisten, drogisten, apothekers), zodat moet worden uitgegaan van het laagste
aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal

mag worden geacht.
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50. 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 van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van
overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van
overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide

reeds geciteerd).

51. 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). Het
ingeroepen merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen

kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

52. De merken zijn visueel overeenstemmend, auditief sterk overeenstemmend en een
begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. De betrokken waren zijn gelijk dan wel
overeenstemmend. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het
Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor
een deel van de betrokken waren, kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde of van een

economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2011920 wordt toegewezen.
55. Benelux aanvraag 1327456 wordt niet ingeschreven.
56. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE

juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt
executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 november 2019

Willy Neys Eline Schiebroek Tomas Westenbroek
(rapporteur)

BOIP

€

4

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn



