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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 14 april 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk

FORMULE 1 voor waren en diensten in de klassen 32, 38 en 39. De aanvraag is onder nummer 1352173
in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 april 2017.

2. Op 23 juni 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag.
De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

. Benelux inschrijving 1008617 van het woordmerk FORMULA 1, ingediend op 27 januari 2017 en
ingeschreven op 30 januari 2017 voor waren en diensten in de klassen 4, 9, 12, 14, 16, 18, 25,
28, 32, 33, 35, 36, 38, 39 en 41;

. Benelux inschrijving 1008684 van het gecombineerde woord- /beeldmerk Formo/a 2 ,
ingediend op 21 januari 2017 en ingeschreven op 31 januari 2017 voor waren en diensten in de
klassen 4, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39 en 41;

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd
op alle waren en diensten in de klassen 32, 33, 38 en 39 van de ingeroepen merken.

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 27 juni 2017. In de loop van de administratieve fase
van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de
daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR"”). Daarnaast
is de procedure ambtshalve opgeschort geweest, omdat de betwiste aanvraag voorwerp was van een
gedeeltelijke weigering op absolute gronden voor alle diensten in klasse 39. De betwiste aanvraag werd
op 8 januari 2018 definitief (gedeeltelijk) geweigerd, waarop de ambtshalve opschorting werd beéindigd.
De administratieve fase is afgerond op 27 maart 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.

! 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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A. Argumenten opposant

9. Opposant is van mening dat de waren en diensten van het bestreden teken gelijk zijn aan, dan
wel overeenstemmen met de waren en diensten van de ingeroepen merken.

10. Volgens opposant worden de tekens nagenoeg identiek uitgesproken. Opposant betoogt dat de
visuele overeenstemming ook zeer groot is, omdat zowel het woordmerk ‘FORMULA 1’ als het bestreden
teken ‘FORMULE 1’ bestaan uit zeven letters en één cijfer. Slechts de laatste letter is anders, te weten de
letter A aan het einde van het ingeroepen merk en de E aan het einde van het bestreden teken. Om die
reden zijn de tekens visueel eveneens nagenoeg identiek.

11. Met betrekking tot het aandachtsniveau van het publiek stelt opposant dat het om waren en
diensten gaat die behoren tot de regelmatig terugkerende aankopen van de consument, zodat het
gemiddelde aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

12. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau om
de oppositie toe te wijzen, de betwiste aanvraag te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder betoogt dat het bestreden teken niet overeenstemt met de ingeroepen merken,
mede in het licht van het beperkte onderscheidend vermogen van het merk FORMULA 1.

14. Het verschil tussen de tekens, te weten de aanwezigheid van de letter E als laatste letter in het
betwiste teken in plaats van de letter A, zorgt ervoor dat de tekens niet verwarringwekkend
overeenstemmen, aldus verweerder.

15. Verweerder stelt ook dat het tweede ingeroepen merk een beeldmerk is en dat de
overheersende figuratieve elementen hierin er ook voor zorgen dat er geen sprake is van gevaar voor
verwarring.

16. Met betrekking tot de waren en diensten betoogt verweerder dat de ingeroepen merken
uitsluitend gelden voor waren en diensten in klasse 32 en 38 die betrekking hebben op de auto- en
motorsport. De waren en diensten van het bestreden teken houden hiermee geen enkel verband en de
tekens komen dan ook niet in elkaars vaarwater, aldus verweerder.

17. Verweerder stelt dat de ingeroepen merken gelijk zijn aan oudere merkinschrijvingen van
opposant. Deze merkinschrijvingen zijn echter gebruiksplichtig. Om die reden betoogt verweerder dat de
ingeroepen merken moeten worden beschouwd als de her-deponering van een ouder identiek merk, met
enkel als doel om onder de gebruiksverplichting uit te komen. Volgens verweerder wordt in dat geval de
oppositie geacht te zijn gebaseerd op de oudste merkinschrijving van opposant, ten aanzien waarvan de
gebruiksverplichting wel geldt. Oppositie op basis van uitsluitend de jongste merkinschrijvingen dient als
misbruik van recht door opposant te worden aangemerkt, aldus verweerder. Verweerder betwist verder
dat opposant de ingeroepen merken normaal heeft gebruikt.

18. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en af te wijzen, met
verwijzing van opposant in de kosten.
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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 BVIE 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
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 (HvVJEU,
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; Hof van Beroep te 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, 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).

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 tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

FORMULA 1 FORMULE 1
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Begripsmatige vergelijking

25. Het bestreden merk, FORMULE 1, is de aanduiding voor de hoogste wedstrijdklasse bij het
autoracen, waarbij de auto’s qua cilinderinhoud aan bepaalde eisen moeten voldoen.? Het Bureau is van
oordeel dat het gemiddelde publiek in de Benelux bekend is met deze betekenis, aangezien op het circuit
van Spa-Francorchamps in Belgié jaarlijks een Formule 1 grand prix plaatsvindt. Daarnaast spelen het
succes van de Belgisch-Nederlandse Formule 1 autocoureur Max Verstappen van de afgelopen jaren,
alsmede de komst van een grand prix naar het circuit van Zandvoort®, hierbij uiteraard ook een rol. Het
ingeroepen merk, FORMULA 1, betreft de Engelse vertaling van de aanduiding ‘Formule 1’ en dit zal,
mede gezien het internationale karakter van deze wedstrijdklasse, alsmede het kennisniveau van het
Engels, door het publiek ook worden begrepen.

26. Beide merken verwijzen naar de hoogste wedstrijdklasse in de autosport, respectievelijk in het
Engels en in het Frans of Nederlands. Om die reden zijn de tekens begripsmatig identiek.

Visuele vergelijking

27. Zowel het ingeroepen merk als het bestreden merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één
woord van zeven letters, gevolgd door het cijfer 1. De merken delen dezelfde zes identieke beginletters,
alsmede het identieke cijfer 1 aan het eind. Het enige verschil is gelegen in de zevende letter. Dit
verschil is onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen. Het Bureau
merkt in dit verband op dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel
van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004,
ECLI:EU:T:2004:79).

28. De merken zijn derhalve op visueel vlak sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

29. Het eerste woordelement wordt in beide merken uitgesproken in drie lettergrepen: “FOR-MU-LA”
en “"FOR-MU-LE". De uitspraak van de eerste twee lettergrepen is hetzelfde. Aangezien het ingeroepen
merk een Engels woord is, ligt het voor de hand dat het cijfer 1 wordt uitgesproken als Engels woord
(“one”). In het bestreden teken zal dit in het Nederlands (“één”) of Frans (“un/une”) zijn. Het verschil zit
derhalve in het laatste deel van de tekens. Dit verschil doet in casu niet af aan de auditieve
overeenstemming tussen de merken, nu deze een identieke fonetische structuur, alsmede een identiek
ritme en intonatie hebben. Bovendien geldt hier ook dat de consument meer belang zal hechten aan het
eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds geciteerd).

30. De merken zijn om die reden op auditief vlak overeenstemmend.
Conclusie
31. De merken zijn begripsmatig identiek. Visueel zijn de tekens sterk overeenstemmend. Op

auditief vlak zijn de tekens overeenstemmend.

2 zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14¢ editie, alsmede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Formule_1
3 https://nos.nl/artikel/2284547-formule-1-grand-prix-van-nederland-komende-drie-jaar-op-zandvoort.html
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Vergelijking van de waren en diensten

32. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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).

33. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen oudere 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.

34. Aangezien de betwiste aanvraag gedeeltelijk werd geweigerd (zie alinea 7), zijn de te vergelijken
waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:

Oppositie gericht tegen:

Kl 32 Bier;
andere alcoholvrije dranken;

minerale en gazeuse wateren en
vruchtensappen
[dranken]; siropen en andere preparaten voor de
bereiding van dranken; niet-alcoholische
dranken; concentraten, siropen en poeders voor
de bereiding van alcoholvrije dranken; mineraal
en koolzuurhoudend water; andere alcoholvrije

dranken; energiedranken; isotonische dranken;

Kl 32 Alcoholarme dranken, alcoholvrije dranken,
bieren, bronwater [drank], dranken op basis van
bier, groenten en vruchten, drinkwater,
groentesappen
[dranken], koolzuurhoudende dranken, limonades,
[drank],

vruchtendranken,

frisdranken, groentedranken,

mineraalwater smoothies, sorbets

[dranken], vruchtensappen

[dranken] en waters [dranken].

hypertone dranken; hypotone dranken; dranken
op basis van vruchten en groenten; vruchten- en
groentensappen; vruchtenijsdranken; niet-
koolzuurhoudende, alcoholvrije gearomatiseerde
ijsdranken; vitamine verrijkte dranken (niet voor
medisch gebruik); bieren; lagers; pale ales en

ales; alcoholvrij bier.

Cl 32 Beers; mineral and aerated waters and
other non- alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages, non-alcoholic beverages;
concentrates, syrups and powders for making
non-alcoholic beverages;, mineral and aerated
waters; other non-alcoholic beverages; energy
drinks; isotonic drinks;, hypertonic drinks;
hypotonic drinks; fruit and vegetable drinks,; fruit
and vegetable juices; frozen fruit drinks;, non-
carbonated, non-alcoholic frozen flavoured
beverages,; vitamin- enriched beverages (not for
medical use); beers; lagers; pale ales and ales;

non-alcoholic beers.

Kl 33 Alcoholische dranken (uitgezonderd bier);

anijslikeur; anisette; aperitieven; arak; baijiu

champagnes; mousserende  wijnen; cider;

cocktails; digestieven (alcohol en spiritualién);
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gedistilleerde dranken; alcoholhoudende

vruchtenextracten; jenever; kirsch; likeuren;
portwijnen; rijstalcohol; rum; sake; spiritualién;

wodka; whisky; wijn.

Cl 33 Alcoholic beverages (except beers);
(except beers);
aperitifs; arak;

alcoholic  beverages anise

(liqueur), anisette; baijiu;
champagnes; sparkling wines; cider; cocktails;
distilled

beverages; alcoholic fruit extracts; gin; kirsch;

digestifs  (liqueurs and  spirits),;

liqueurs; port wine; rice alcohol; rum; sake;
spirits; vodka, whisky, wines.

KI 38 Telecommunicatiediensten; consultancy,
informatie en advisering op het gebied van
telecommunicatie; mobiele
communicatiediensten; communicatiediensten via
via elektronische
gekoppeld
telecommunicatienetwerken,

telex; communicatie

computerterminals aan
databanken en
draadloze elektronische

internet of via

communicatieapparaten; communicatiediensten

voor telegrams; telefonische communicatie-

diensten; communicatie via fax;
radiocommunicatie; oproepdiensten via de radio;
telefonie telefonische of

mobiele diensten;

videoconferenties; uitzenden van programma’s
via kabeltelevisie; distributie en uitzending van
analoge televisie, kabeltelevisie, digitale televisie,
interactieve

satelliet televisie, betaaltelevisie,

televisie, interactieve entertainment en
interactieve wedstrijden en radio; uitzending van
radioprogramma's; uitzending van radio- en
televisieprogramma’s met betrekking tot sport en
sportevenementen; uitzending van amusements-
programma’s; verhuur

nieuwsdiensten; van

telefoons, faxmachines en andere

telecommunicatie apparatuur; uitzending van
commerciéle internet websites online of via
draadloze elektronische communicatie apparaten;
verzending en verspreiding van televisie en radio
programma’s via internet of via een ander
draadloos elektronische communicatie netwerk;
elektronische verzending van berichten; andere
diensten op het gebied van het overbrengen van
boodschappen; computerondersteunde
verzending van berichten en beelden; bieden van
toegang tot data communicatie servers en

realtime chat forums; telecommunicatie via

KI 38
uitzenddiensten, elektronische berichtendiensten,

Datacommunicatiediensten, draadloze

faxdiensten, mobilofoondiensten, semafoon-

diensten, telecommunicatiediensten, tele-
conferentiediensten, telefoondiensten, telematica-
diensten, telexdiensten en uitzenddiensten via

kabel en satelliet.
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lichtvezel netwerk; verlenen van toegang tot een
wereldwijd computer netwerk of interactieve
communicatie technologie voor toegang tot
private en commerciéle aankoop- en
besteldiensten; telecommunicatiediensten voor
het boeken van tickets via internet; toegang
bieden tot een multi-user netwerk systeem
waarbij informatie wordt gegeven met betrekking
tot weddenschaps- en geldspellen en internet
gerelateerde diensten en andere wereldwijde
netwerken; overdracht van toegangstijd tot een
wereldwijd computernetwerk of via draadloze
elektronische communicatie apparaten;
telecommunicatie van informatie (waaronder
websites), van computers en andere gegevens;
informatie-overdracht via  telecommunicatie;
verzending van elektronische berichten; service
provider diensten via internet of via een
draadloos elektronisch communicatie netwerk;
bieden van connecties voor telecommunicatie
met een wereldwijd computer netwerk (internet)
of met databanken; beschikbaarstelling van
toegang tot websites met digitale muziek op
internet via een wereldwijd computernetwerk of
via draadloze inrichtingen voor elektronische
communicatie; verhuur van toegangstijd tot
muziek streaming websites op internet via een
wereldwijd computer netwerk of via draadloze
elektronische communicatie apparaten; verhuur
van toegangstijd tot een database service center;
overbrenging van digitale muziek via
telecommunicatie; online  verzending van
elektronische uitgaven; transmissie van digitale
muziek via internet of via een draadloos
elektronisch communicatie netwerk; transmissie
van digitale muziek via streaming websites;
simultane omroep en/of uploaden van film
opnames en geluid en video opnames; simultane
omroep en/of uploaden van interactieve
educatieve en amusementsproducten,
interactieve compact discs, CD-ROMs, computer
programma’s en computerspellen; realtime
streaming van video en geluidsmateriaal via
internet; realtime streaming van digitale muziek
via mobiele telefoons; bieden van toegang tot en
verhuur van toegang tot computer bulletin-bord
en chat rooms in realtime via een wereldwijd
computernetwerk; telecommunicatiediensten

toegewijd aan detailhandelsdiensten door middel




Beslissing oppositie 2013197

Pagina 9 van 15

van interactieve communicatie met klanten;
multimedia telecommunicatie; videotekst- en
teletekstuitzending; uitzending van informatie via
een communicatie satelliet, microgolf of met
behulp van elektronische, digitale of analoge
middelen; transmissie van digitale informatie via
kabel, draad of vezel; transmissie van informatie
via mobiele telefoon, telefoon, faxmachine en
telex; communicatiediensten voor ontvangst en
uitwisseling van informatie, boodschappen,
beelden en gegevens; aanbieden van omroep
apparatuur voor externe uitzending; aanbieden
van telecommunicatie installaties.

Cl 38 Telecommunications;, Telecommunication
services and consultancy; communication by
mobile telephone; communication by telex;
communication via electronic computer terminals
linked to telecommunication networks, data
banks and the Internet or via wireless electronic
communication devices, communication by
telegraph; communication by telephone;
communication by facsimile; communication by
radio;, paging services, mobile telephone
services; conference services by telephone or by
video; cable television program broadcasting;
distribution and transmission of analogue
television, digital television, cable television,
satellite television, pay-per-view television,
interactive television, interactive entertainment
and interactive competitions and radio; radio
broadcasting; radio and television broadcasting
of programs relating to sports and sports events;
entertainment program broadcasting;, news
agency services; rental of telephones, facsimile
machines and other telecommunication
apparatus,; transmission of commercial Internet
pages online or via wireless electronic
communication  devices; transmission and
dissemination of television and radio programs
via the Internet or via any wireless electronic
communication network; electronic message
transmission;  other ~message transmission
services; computer aided transmission of
messages and images; providing access to data
communication servers and real-time chat
forums,; telecommunication via a fibre-optic
network; providing access to a global computer
network or interactive communications
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technologies for access to private and
commercial purchasing and ordering services;
telecommunication services for the booking of
tickets via the internet; providing access to a
multi-user network system giving information
relating to betting and money games and
internet-based services and other global
networks; providing access time to a global
computer network (the Internet) or via wireless
electronic communication devices;
telecommunication of computer information
(including websites) and other data; transmission
of information (including sites on data
communication networks) via telecommunication;
electronic mail; service provider services via the
Internet or via any wireless electronic
communication  network  (telecommunication
services); providing connections for
telecommunications with a global computer
network (the Internet) or with data banks;
providing access to websites offering digital
music on the Internet via a global computer
network or via wireless electronic communication
devices; rental of access time to music streaming
websites on the Internet via a global computer
network or via wireless electronic communication
devices; rental of access time to a database
server centre (telecommunication services);
rental of access time to a computer database
(telecommunication services); transmission of
digital music via telecommunications; on-line
transmission of electronic publications;
transmission of digital music via the Internet or
via any wireless electronic communication
network; transmission of digital music via
streaming websites; simulcast broadcasting
and/or uploading of film recordings and sound
and video recordings; simulcast broadcasting
and/or uploading of interactive educational and
entertainment products, interactive compact
disks, CD-ROMs, computer programs and
computer games (telecommunications); real-
time streaming of video and audio material via
the Internet; real-time streaming of digital music
via mobile telephones, providing access to and
leasing of access to computer bulletin boards and
chat rooms in real time via a global computer
network; telecommunication services dedicated

to retail sales by means of interactive
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communications with customers; multimedia
telecommunication;  videotext and teletext
transmission services; information transmission
via communication satellite, microwave or by
electronic, digital or  analogue means;
transmission of digital information by cable, wire
or fibre; transmission of information via mobile
telephone, telephone, facsimile machine and
telex, telecommunication services for receiving
and exchanging information, messages, images
and data; providing broadcast apparatus for
external broadcasting; providing
telecommunications installations.

KI 39 Transport; verpakking en opslag van
goederen; organisatie van reizen; Diensten van
een reisbureau (organiseren van reizen);
organisatie van reizen en reserveringen;
reservering van plaatsbewijzen; informatie en
verkoopdiensten met betrekking tot
reisdocumenten; touroperators (Diensten van -);
vervoersdiensten door middel van vliegtuig,
spoor, bus en truck; bootreis diensten;
toeristenreizen; verhuur van voertuigen; verhuur
van parkeerplaatsen; taxi vervoersdiensten;
chauffeursdiensten; limousinediensten;
verstrekken van informatieregisters en boekingen
met betrekking tot het delen van een auto en
tijdelijke parkeersdiensten; verstrekking van een
website met informatie over transportdiensten en
boekingen voor transportdiensten; levering van
water, warmte, gas en elektriciteit; levering van
kranten, recensies en boeken; postdiensten;
koeriersdiensten; verpakking van goederen;
distributie van tickets; diensten op het gebied
van transito; het volgen en lokaliseren van waren
en pakketten in transit; opslag; transport,
opslag, en bezorging van brieven, documenten,
berichten, drukwerken, pakketten en andere
goederen via land, zee of de lucht; vervoer van
personen in een vliegtuig, trein, bus, truck of
boot; satelliet navigatie diensten; opslag van
goederen; distributie van oplosmiddelen, alkaan,
wax, bitumen en olieproducten, met uitzondering
van vloeibaar gas; verspreiding (levering) van
films en geluids- en beeldopname; verspreiding
(levering) van interactieve educatieve producten
en amusementsproducten, interactieve compact
discs, CD-ROMs, computer programma’s en
computerspellen.
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Cl 39 Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement; travel agency services;
travel organization and reservation; ticket
reservation services; information and sales
services for travel documents; tour operation
services; transportation services by airplane,
railway, bus and truck, boat travel services;
tourist travel services; vehicle rental;, rental of
parking spaces; taxi transportation; chauffeur
services; limousine services; providing
information listings and bookings of car sharing
and temporary parking services, providing a
website featuring information regarding
transportation services and bookings for
transportation services; distribution of water,
heat, gas and electricity; newspaper, review and
book delivery; postal services; courier services;
packaging of goods; distribution of tickets;
freight forwarding services,; tracking and locating
of goods and parcels in transit; transportation,
storage and delivery of letters, documents,
messages, printed matter, parcels and other
goods by land, sea or air; transport of persons by
aircraft, train, bus, truck or boat; satellite
navigation services; warehousing of goods;
distribution of solvents, paraffins, waxes,
bitumens and oil products, except liquid gas;
distribution (delivery) of films and sound and
image recordings; distribution (delivery) of
interactive  educational and  entertainment
products, interactive compact disks, CD-ROMs,
computer programs and computer games.

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-offici€le, vertaling toegevoegd.

Klasse 32

35. De bestreden waren “alcoholvrije dranken, bieren” komen expressis verbis voor in beide
warenlijsten en zijn derhalve gelijk.

36. De waren “alcoholarme dranken” betreffen dranken met een laag alcoholpercentage. Deze waren
zijn gelijk aan, dan wel stemmen sterk overeen met de waren “alcoholvrij bier” van het ingeroepen
merk, aangezien de aanduiding ‘alcoholvrij’ ook betrekking kan hebben op bieren met een laag
alcoholpercentage®. Dat de waren van het ingeroepen merk meer specifiek zijn gedefinieerd naar hun
aard doet niet af aan de mate van overeenstemming (zie daartoe GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni

4 https://www.biernet.nl/algemeen/biersoorten/alcoholvrij
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2014, ECLI:EU:T:2014:440). De producten hebben ook een concurrerend karakter, aangezien de
consument die kiest om alcoholvrij of alcoholarm bier te drinken dit doet om dezelfde reden, te weten
het verminderen van de alcoholconsumptie. Daarnaast worden deze dranken in de regel bij en/of in
dezelfde gelegenheden genuttigd. Ook zijn de verkooppunten en de distributiekanalen van dergelijke
dranken over het algemeen hetzelfde.

37. Het voorgaande geldt ook voor de bestreden “dranken op basis van bier”. Deze zijn sterk
overeenstemmend met “bier” genoemd in klasse 32 van het ingeroepen merk, aangezien het gaat om
hetzelfde type dranken, die bij dezelfde gelegenheid kunnen worden genuttigd en waarvan de
verkooppunten en distributiekanalen over het algemeen hetzelfde zijn.

38. De waren “bronwater [drank], dranken op basis van groenten en vruchten, drinkwater,
frisdranken, groentedranken, groentesappen [dranken], koolzuurhoudende dranken, limonades,
mineraalwater [drank], smoothies, sorbets [dranken], vruchtendranken, vruchtensappen [dranken] en
waters [dranken]” vallen allemaal onder de algemene categorie “niet-alcoholische dranken” genoemd in
klasse 32 van het ingeroepen merk en zijn derhalve gelijk. 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:2008:399 en GEU, Arthur
et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

Klasse 38

39. De diensten in klasse 38 “Datacommunicatiediensten, draadloze uitzenddiensten, elektronische
berichtendiensten, faxdiensten, mobilofoondiensten, semafoon-diensten, telecommunicatiediensten, tele-
conferentiediensten, telefoondiensten, telematica-diensten, telexdiensten en uitzenddiensten via kabel
en satelliet” vallen allemaal onder de algemene categorie “Telecommunicatiediensten” genoemd in klasse
38 van het ingeroepen merk. Deze diensten zijn derhalve eveneens gelijk (zie GEU Arthur et Félicie,
reeds geciteerd).

Conclusie

40. De waren en diensten van het bestreden merk zijn gelijk aan, dan wel stemmen sterk overeen
met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

A.2, Globale beoordeling

41. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het
publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

42, 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 betrokken waren zijn uit
hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden
uitgegaan. Voor de diensten in klasse 38 geldt dat deze zich richten tot een gemengd publiek dat zowel
bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger
aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier dus een
normaal aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor
verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt geldt.
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43. 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 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).

44, 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).
Verweerder betoogt dat de ingeroepen merken een beperkt onderscheidend vermogen hebben, maar
licht dit verder niet nader toe. Zoals hierboven is vastgesteld hebben de tekens inderdaad een betekenis
(zie alinea 25) die verwijst naar een wedstrijdklasse in de autosport. De ingeroepen merken beschikken
echter van huis uit minimaal over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien deze geen
kenmerken beschrijven van de relevante waren en diensten in deze procedure.

45, Merk en teken zijn begripsmatig identiek, visueel sterk overeenstemmend en op auditief vlak
overeenstemmend. De betrokken waren en diensten zijn gelijk, dan wel sterk overeenstemmend. Op
basis van voornoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat
het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of
van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

46. Verweerder betoogt dat de ingeroepen merken niet normaal zijn gebruikt en dat deze merken
een her-deponering van de oudere merken van opposant betreffen, enkel met als doel om onder de
verplichting tot het leveren van bewijs van gebruik uit te komen. Dit levert volgens verweerder misbruik
van recht op (zie alinea 17). Het Bureau merkt daartoe ten eerste op dat de ingeroepen merken niet
gebruiksplichtig zijn, waardoor niet ter zake doet of opposant het merk al dan niet gebruikt of de intentie
heeft om het binnen vijf jaar te gaan gebruiken (zie GEU, T-736/15, Skylite, 19 oktober 2017,
EU:T:2017:729, alsmede HVJEU Lansférsakringar, C-654/15, 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:998,
BenGH, Perner/Pressman, A 95/3, 19 december 1996 en BBIE, oppositiebeslissing SYOU, 2003251, 30
oktober 2009). In de tweede plaats geldt dat, indien en voor zover verweerder daarmee de geldigheid
van de ingeroepen merken wil betwisten, daarvoor in een oppositieprocedure geen plaats is. Hiervoor
dient de gang naar de rechter te worden gemaakt of een doorhalingsprocedure bij het Bureau te worden
gestart. De oppositieprocedure is immers beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo
2.2ter lid 1 en lid 3 BVIE.

C. Conclusie
47. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.
48. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het eerste ingeroepen merk, dient aan een

vergelijking met het tweede ingeroepen merk niet meer te worden toegekomen.
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Iv. BESLUIT

49, De oppositie met nummer 2013197 wordt toegewezen.
50. De Benelux aanvraag met nummer 1352173 wordt niet ingeschreven.
51. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt
executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 24 september 2019

Eline Schiebroek Tomas Westenbroek Diter Wuytens
(rapporteur)
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