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I. FEITEN EN PROCEDURE 

 

A. Feiten 

 

1. Op 20 februari 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk 

ARTEON voor waren en diensten in de klassen 12, 28 en 42. De aanvraag is onder nummer 1348889 in 

behandeling genomen en gepubliceerd op 17 maart 2017. 

 

2. Op 15 mei 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. 

De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 1358702, met aanduiding van de Europese Unie, 

van het woordmerk ARTEON ingediend op 15 december 2016 en ingeschreven op 3 augustus 2017 voor 

waren en diensten in de klassen 12, 28, 35 en 37. 

 

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

 

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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”)1.  

 

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 24 mei 2017. Vervolgens is de procedure ambtshalve 

opgeschort, omdat het Europese deel van het Internationale ingeroepen merk (WIPO reference 

1035452801) nog niet was ingeschreven bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese 

Unie (hierna: “EUIPO”). Na inschrijving werd de administratieve fase van de procedure voortgezet en 

hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in 

het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). De administratieve fase is afgerond 

op 1 augustus 2018. 

 

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, lid1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de 

identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in 

kwestie.  

 

A. Argumenten opposant 

 

9. Opposant stelt dat de waren van het ingeroepen merk identiek zijn aan de waren van het 

bestreden teken. Daarnaast zijn de diensten in klasse 42 van het bestreden teken complementair aan de 

waren “automatic amusement machines (coin-operated machines), arcade video game machines; video 

game machines” genoemd in klasse 28 van het ingeroepen merk, aangezien deze waren software 

                                                           
1 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 materiële en voor de beslissing 
relevante wijziging hebben ondergaan. 
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bevatten en worden gebruikt om computerspellen mee te spelen. Om die reden kunnen deze waren 

worden beschouwd als een (thuis)computer en is er sprake van een zekere complementariteit met de 

diensten in klasse 42 van het bestreden teken, aldus opposant. Deze waren en diensten zijn derhalve 

soortgelijk. Opposant verwijst hierbij naar een uitspraak van EUIPO in een naar zijn mening gelijkaardige 

oppositie.  

 

10. De tekens zijn volgens opposant identiek.  

 

11. Opposant betoogt dat er duidelijk sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens. Zelfs indien 

er slechts een zekere mate van soortgelijkheid zou zijn tussen de waren en diensten, dan wordt dit 

gecompenseerd door het identiek zijn van de tekens, aldus opposant. Om die reden verzoekt hij het 

Bureau om het bestreden teken af te wijzen voor inschrijving in het register.  

 

B. Reactie verweerder 

 

12. Verweerder betwist de stelling van opposant dat de waren en diensten identiek zijn. Hij betoogt 

dat in klasse 12 van het ingeroepen merk zowel algemene categorieën van vervoermiddelen, als 

specifieke voertuigen worden genoemd. Echter, volgens verweerder is een scootmobiel niet identiek aan 

een auto die wordt aangedreven door een dieselmotor. Aangezien opposant verschillende waren apart 

heeft genoemd, vallen deze niet (meer) onder de algemene noemer, anders zou deze specificering geen 

zin hebben, aldus verweerder. Daarnaast stelt verweerder dat de waren in klasse 28 van het bestreden 

teken evenmin soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen merk. Met betrekking tot klasse 42 

betoogt verweerder dat er veel verschillende soorten producten gebruik maken van software, maar dit is 

niet vergelijkbaar met het programmeren van software.  

 

13. Het bestreden teken ARTEON bestaat volgens verweerder uit de elementen ART (kunst), E 

(elektrisch) en ON (aanzetten van elektrische apparatuur). Verweerder legt uit dat het teken staat voor 

de “de kunst voor het actief gebruiken van elektrische apparatuur”.  

 

14. Tot slot verzoekt verweerder het Bureau om het bestreden teken in te schrijven. 

 

III.  BESLISSING 

 

A.1 Verwarringsgevaar 

 

15. 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. 

 

16. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover 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. 

 

17. 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 

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 



Beslissing oppositie 2013104 Pagina 4 van 12  

beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, 

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, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 

november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 

2006). 

 

Vergelijking van de tekens 

 

18. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub 

b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring 

het gevolg is 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). 

 

19. 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).  

 

20. De te vergelijken tekens zijn de volgende: 

 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

 

ARTEON 

 

 

ARTEON 

 

 

21. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, bestaande uit het woord ARTEON.  Een teken is gelijk 

aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of 

wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de 

aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJEU, Arthur et Félicie, C-291/00, 20 

maart 2003, ECLI:EU:C:2003:169). De tekens zijn derhalve identiek. 
 

Conclusie 

 

22. De tekens zijn identiek. 

 

Vergelijking van de waren en diensten 

 

23. 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). 

 

24. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de waren en 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.  
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25. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende: 

 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

Cl 12 Vehicles and conveyances; vehicles for 

locomotion by land, air, water or rail and their 

parts; motorized land vehicles; motors and 

engines for land vehicles; propulsion mechanisms 

for land vehicles; vehicle chassis; vehicle bodies; 

couplings for land vehicles; suspension shock 

absorbers for vehicles; shock absorbing springs 

for vehicles; pneumatic tires; tires for vehicle 

wheels; rims for vehicle wheels; tires, solid, for 

vehicle wheels; vehicle wheels; hubs for vehicle 

wheels; inner tubes for pneumatic tires; repair 

outfits for inner tubes, adhesive rubber patches 

for repairing inner tubes, spikes for tires, anti-

skid chains for vehicles; non-skid devices for 

vehicle tires; vehicle seats; rearview mirrors; 

head-rests for vehicle seats; anti-theft alarms for 

land vehicles, anti-theft devices for vehicles; 

cigar lighters for automobiles; motor cars; 

automobiles; trucks, trailers and semi-trailers for 

vehicles, trailer hitches for vehicles; omnibuses; 

motorcycles, mopeds, bicycles; cable transport 

apparatus and installations; carts, trolleys; 

aircraft; boats, ships; locomotives; motorbuses; 

caravans; tractors; cycles, scooters [vehicles]; 

chairlifts, funiculars; wheelchairs. 

 

Kl 12 Vervoersmiddelen en transportmiddelen; 

vervoermiddelen voor vervoer over land, door de 

lucht, over het water of per spoor en hun 

onderdelen; motorvoertuigen voor vervoer over 

land; motoren voor landvoertuigen; 

aandrijfmechanismen voor voertuigen; chassis 

[onderstellen] voor voertuigen; carrosserieën; 

koppelingen [aanhaakinrichtingen] voor 

voertuigen; schokdempers voor voertuigen; 

schokdempende veren voor voertuigen; 

luchtbanden; wielbanden voor voertuigen; velgen 

voor voertuigwielen; massieve banden voor 

wielen van voertuigen; wielen voor voertuigen; 

wielnaven voor voertuigwielen; binnenbanden; 

reparatiesets voor binnenbanden, 

bandenplakkertjes voor het repareren van 

binnenbanden, spikes voor spijkerbanden, 

antislipkettingen voor voertuigen; 

antislipinrichtingen voor banden van voertuigen; 

voertuigzittingen; achteruitkijkspiegels; 

hoofdsteunen voor voertuigstoelen; antidiefstal 

Kl 12 Zelfrijdende auto's; elektrische auto's.  
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alarmen voor landvoertuigen; alarmapparaten 

tegen diefstal van voertuigen; sigarenaanstekers 

voor automobielen; auto’s; automobielen; 

vrachtauto’s, aanhangers en opleggers voor 

voertuigen, koppelingen [aanhaakinrichtingen] 

voor aanhangwagens; omnibussen; 

motorrijwielen, bromfietsen, fietsen; 

kabeltransportapparaten en – installaties; 

handkarren, wagentjes; luchtvaartuigen; boten, 

schepen; locomotieven; autobussen; caravans; 

tractoren; fietsen; scooters [vervoermiddelen]; 

stoeltjesliften; kabelspoorbanen; rolstoelen.         

Cl 28 Sporting articles and equipment, gymnastic 

articles; festive decorations for Christmas trees 

and artificial Christmas trees; fairground and 

playground apparatus; toys, games, playthings 

and novelties; scale model kits [toys]; stuffed toy 

animals and other stuffed toys; automatic 

amusement machines (coin-operated machines), 

arcade video game machines; video game 

machines; scale model vehicles; toy vehicles; 

scooters (toys for children); scale model 

automobiles; toy automobiles; radio-controlled 

toy vehicles; balls for games; kaleidoscopes; 

board games; playing cards; playing balls; 

exercise bicycles; archery implements; 

appliances for gymnastics; plastic race track; 

gloves for games; floats for fishing; camouflage 

screens [sports articles]; parts and fittings of all 

aforesaid goods, included in this class. 

 

Kl 28 Sportartikelen en –uitrustingen, 

gymnastiek-apparaten; feestelijke decoratie voor 

Kersbomen en Kerstbomen van kunststof; 

toestellen voor kermissen en speelplaatsen; 

speelgoed, spellen, speelgoederen en 

feestartikelen; schaalmodellen [bouwdozen]; 

opgevulde speelgoeddieren; elektronische 

videospelmachines [muntbediening], speelhal 

videospelapparatuur; videospelmachines; schaal-

modellen van voertuigen; voertuigen 

[speelgoed]; steppen (voor kinderen); 

schaalmodellen automobielen; speelgoedauto's; 

voertuigen, op afstand bestuurbaar [speelgoed]; 

ballen voor spellen; caleidoscopen; bordspellen; 

speelkaarten; speelballen; hometrainers; 

materiaal voor het boogschieten; gymnastiek-

apparaten; plastic racebaan; handschoenen 

[speeltoebehoren]; dobbers voor de hengelsport; 

Kl 28 Fitnesstoestellen.  
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camouflageschermen [sportartikelen]; 

onderdelen en hulpstukken voor alle voornoemde 

waren, voor zover begrepen in deze klasse.  

Cl 35 Retail and wholesale services concerning 

motor vehicles, motors and engines for land 

vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires 

for vehicle wheels; mail order retail and 

wholesale services concerning motor vehicles, 

motors and engines for land vehicles, vehicle 

chassis, vehicle bodies and tires for vehicle 

wheels; retail and wholesale services via internet 

concerning motor vehicles, motors and engines 

for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies 

and tires for vehicle wheels; retail and wholesale 

business management services via teleshopping 

concerning motor vehicles, motors and engines 

for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies 

and tires for vehicle wheels; bringing together, 

but not transporting, a variety of motor vehicles, 

motors and engines for land vehicles, vehicle 

chassis, vehicle bodies and tires for vehicle 

wheels for the benefit of others, thereby enabling 

customers to view and purchase the goods in a 

retail outlet; negotiation of contracts for the 

benefit of others about sale and purchase of 

motor vehicles, motors and engines for land 

vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires 

for vehicle wheels; business administration and 

organizational management of vehicle fleets for 

others; commercial information and advice for 

consumers[consumer advice shop]; 

administrative processing of purchase orders 

(office functions); arranging of contracts for the 

buying and selling of goods, for others; 

consultancy and assistance in organization and 

management of trading and business companies; 

advertising; business management; business 

administration; office functions; business 

consultancy and advisory services, radio and 

television advertising, organization of trade fairs 

for commercial or advertising purposes, news 

clipping services; personnel management 

consultancy; presentation of goods on 

communication media, for retail purposes; public 

relations; auctioneering; sales promotion for 

others; personnel recruitment; relocation 

services for businesses; administrative 

processing of purchase orders; auditing; 

sponsorship search. 
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Kl 35 Detail- en groothandelsdiensten met 

betrekking tot motorvoertuigen, motoren voor 

landvoertuigen, voertuigchassis en banden voor 

voertuigwielen; postorderverkoop en 

groothandelsdiensten met betrekking tot 

motorvoertuigen, motoren voor landvoertuigen, 

voertuigchassis en banden voor voertuigwielen; 

detail- en groothandelsdiensten via internet met 

betrekking tot motorvoertuigen, motoren voor 

landvoertuigen, voertuigchassis en banden voor 

voertuigwielen; detail- en groothandelsdiensten 

op het gebied van business management via 

teleshopping met betrekking tot 

motorvoertuigen, motoren voor landvoertuigen, 

voertuigchassis en banden voor voertuigwielen; 

het bij elkaar brengen, maar niet transporteren, 

een verscheidenheid aan motorvoertuigen, 

motoren voor landvoertuigen, voertuigchassis en 

banden voor voertuigwielen ten behoeve van 

anderen, waarbij de klanten in staat worden 

gesteld om de waren te bekijken en aan te 

schaffen in een verkooppunt; onderhandelen over 

contracten ten behoeve van anderen inzake de 

aan- en verkoop van motorvoertuigen, motoren 

voor landvoertuigen, voertuigchassis en banden 

voor voertuigwielen; zakelijke administratie en 

organisatie management van wagenparken voor 

anderen; handelsinformatie en -adviezen voor 

consumenten; administratieve verwerking van 

bestelorders; arrangeren van contracten voor de 

aan- en verkoop van waren, voor anderen; 

advisering en assistentie inzake organisatie en 

management voor handelsondernemingen; 

publiciteit; diensten op het gebied van 

bedrijfsvoering; zakelijke administratie; het 

verlenen van kantoordiensten; zakelijke 

adviesdiensten, reclame voor radio en televisie, 

organisatie van beurzen voor commerciële of 

publicitaire doeleinden, knipseldiensten; 

advisering met betrekking tot personeel; 

presentatie van goederen op 

communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden; 

public relationsdiensten; veilingdiensten; 

verkooppromotie [voor derden]; 

personeelswerving; herhuisvesting voor 

bedrijven; administratieve verwerking van 

bestelorders; verificatie van rekeningen van 

bedrijven (commerciële analyse); 

sponsorwerving. 
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Cl 37 Reconstruction, repair, servicing and 

dismantling of vehicles; vehicle breakdown repair 

services; customized carrying out of alterations 

on body, chassis and motor of motor vehicles 

(tuning), included in this class; varnishing of 

vehicles; vehicle polishing; anti-rust treatments 

for vehicles; vehicle maintenance; vehicle 

cleaning; retreading of tires; boiler and burner 

maintenance, cleaning and repair; repair 

information; construction information; installation 

of doors and windows; quarrying services; 

machinery installation, maintenance and repair; 

airplane maintenance and repair; shipbuilding; 

photographic apparatus repair; clock and watch 

repair; repair of security locks; rust proofing; 

furniture maintenance; leather care, cleaning and 

repair; disinfecting; burglar alarm installation and 

repair; advice, consultancy and information for 

the aforesaid, included in this class. 

 

Kl 37 Reconstructie, reparatie, servicing en 

demontage met betrekking tot voertuigen; hulp 

bij autopech [reparatie]; klantgerichte uitvoering 

van wijzigingen op chassis en motor van 

motorvoertuigen (tuning), voor zover begrepen 

in deze klasse; het vernissen van voertuigen; 

polijsten van voertuigen; anti-trust behandeling 

van voertuigen; onderhoud van voertuigen; 

reiniging van voertuigen; coveren van 

luchtbanden; boiler- en ketelonderhoud, 

reinigings- en reparatieservice; informatie op het 

gebied van reparatie; bouwinformatie; installatie 

van deuren en ramen; exploitatie van 

steengroeven; installatie, onderhoud en reparatie 

van machines; onderhoud en reparatie van 

vliegtuigen; scheepsbouw; reparatie van 

fototoestellen; reparatie van klokken en 

uurwerken; reparatie van sloten; antiroest-

behandeling; onderhoud van meubilair; 

onderhoud, reiniging en reparatie van leder; 

desinfectie; aanleg en reparatie van 

inbraakalarminrichtingen; advisering, consultancy 

en informatie met betrekking tot voornoemde 

diensten, voor zover begrepen in deze klasse.  

 

 Kl 42 Softwareprogrammering; ontwikkeling van 

software; ontwerp van software.  

NB: aangezien het Nederlands niet de originele taal is 

van de waren- en dienstenopgave van het ingeroepen 

merk, is voor de leesbaarheid van de beslissing een 

Nederlandse, niet-officiële, vertaling toegevoegd. 
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Klasse 12 

 

26. De bestreden waren “Zelfrijdende auto's; elektrische auto's” betreffen een bepaald soort auto. 

Deze waren zijn meer specifiek aangeduid naar hun gebruik en bestemming, maar vallen nog steeds 

onder de algemene categorie “auto’s; automobielen”, genoemd in klasse 12 van het ingeroepen merk en 

zijn derhalve identiek 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 

arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-

346/04, ECLI:EU:T:2005:420).  

 

Klasse 28 

 

27. Hetzelfde geldt ook voor de “Fitnesstoestellen” van klasse 28. Deze waren vallen onder de 

algemene categorie “gymnastiekapparaten”, genoemd in klasse 28 van het ingeroepen merk en zijn 

derhalve ook identiek daaraan. 

 

Klasse 42 

 

28. Met betrekking tot de bestreden diensten “Softwareprogrammering; ontwikkeling van software; 

ontwerp van software” is het Bureau van oordeel dat deze diensten niet soortgelijk zijn aan de diensten 

in klasse 35 en 37 van het ingeroepen merk. De diensten zijn naar hun aard en bestemming 

verschillend. De diensten van het ingeroepen merk hebben met name betrekking op het verkopen van 

voertuigen en de onderdelen hiervan, alsmede het repareren en onderhouden van voertuigen (en een 

aantal andere producten, zoals fototoestellen en meubilair). Het programmeren, ontwikkelen en 

ontwerpen van software is een gespecialiseerd beroep dat wezenlijk anders is dan de diensten genoemd 

in klasse 35 en 37 van het ingeroepen merk.  

 

29. Verder zijn de diensten in klasse 42 van het bestreden teken niet soortgelijk aan de waren van 

het ingeroepen merk. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van 

waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat 

het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van 

gebruik van  waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair 

zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde 

waren. 

 

30. In deze context dient eraan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit 

wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst 

onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat 

de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin 

GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399). 

 

31. In casu is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van een dergelijke nauwe band tussen 

de waren in de klassen 12 en 28 en de diensten “Softwareprogrammering; ontwikkeling van software; 

ontwerp van software” in klasse 42. Opposant betoogt dat de waren “automatic amusement machines 

(coin-operated machines), arcade video game machines; video game machines” genoemd in klasse 28 

ook software bevatten en kunnen worden beschouwd als een (thuis)computer, omdat hier 

computerspellen op kunnen worden gespeeld. Om die reden zouden de waren complementair zijn aan de 

diensten in klasse 42 (zie alinea 9). Echter, in de huidige digitale samenleving functioneren bijna alle 

elektronische of digitale apparaten met behulp van geïntegreerde software. Dit betekent niet per definitie 

dat het ontwikkelen van software soortgelijk is aan de waren die met behulp van software functioneren. 
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Het Bureau volgt opposant derhalve niet in zijn stelling dat speelhalmachines waarop videogames 

kunnen worden gespeeld gelijk kunnen worden gesteld aan een (thuis)computer. In casu geldt dat de 

voornoemde waren naar hun aard en bestemming verschillen van de diensten in klasse 42. Daarnaast 

zijn de waren en diensten niet bestemd voor dezelfde eindconsument. Deze waren en diensten worden 

niet aangeboden door hetzelfde soort bedrijven en worden bovendien op de markt gebracht via 

verschillende verkoopkanalen. Het publiek zal dan ook niet denken dat deze waren en diensten afkomstig 

zijn van dezelfde ondernemingen. De waren en diensten zijn derhalve niet soortgelijk. 

 

Conclusie 

 

32. De waren van het bestreden teken zijn identiek aan de waren van het ingeroepen merk. De 

diensten van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen 

merk.  

 

A.2. Globale beoordeling 

 

33. In casu komt het Bureau niet toe aan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar. 

Immers ten aanzien van de identieke waren van het betwiste teken is de oppositie reeds klaar voor 

toewijzing op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub a BVIE. Ten aanzien van de diensten van het betwiste 

teken dient het verwarringsgevaar evenmin te worden onderzocht. Immers, indien de diensten niet 

minstens soortgelijk zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. 

 

B. Overige factoren 

 

34. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar een beslissing van EUIPO (zie alinea 9) wijst 

het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet 

gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux 

geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007, 

ECLI:EU:T:2007:47). 

 

C. Conclusie 

 

35. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van identieke teken en 

dat de waren van het bestreden teken identiek zijn aan de waren van het ingeroepen merk.  

 

IV.  BESLUIT 

 

36. De oppositie met nummer 2013104 wordt gedeeltelijk toegewezen. 

 

37. Het Benelux depot met nummer 1348889 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren die 

identiek zijn bevonden: 
 

- Klasse 12 (alle waren) 

- Klasse 28 (alle waren) 

 
 

38. Het Benelux depot met nummer 1348889 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten die 

niet soortgelijk zijn bevonden: 

 

- Klasse 42 (alle diensten) 
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39. Geen van de beide partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, 

aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.  

 

Den Haag, 4 juli 2019 

 

 

Eline Schiebroek Saskia Smits Willy Neys 

(rapporteur) 
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