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FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 29 juni 2017 heeft verweerder voor diensten in klasse 36 een Benelux merkaanvraag
ingediend van het woordmerk “AH Hypotheken”. Dit depot is onder nummer 1356620 in behandeling
genomen en gepubliceerd op 9 augustus 2017.

2. Op 9 oktober 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze
merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving 1074902, met
aanduiding van de Europese Unie, van het woordmerk “AH”, ingediend en ingeschreven op 30
december 2010 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 en 44.

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

4. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht en ingesteld
tegen alle diensten van het betwiste depot.

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 partijien op 10 oktober 2017. In de loop van de
administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Verweerder
verzocht eveneens om bewijzen van gebruik. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen
in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR”). De administratieve fase is afgerond
op 19 juni 2018.

Il MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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 van opposant

17. Het dominante en onderscheidende element in beide tekens is volgens opposant “AH". Hij

concludeert dan ook dat de tekens identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk zijn vanuit visueel,

begripsmatig en auditief perspectief.
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18. Opposant is trouwens van mening dat het element AH een verhoogd onderscheidend

vermogen heeft. Hij verwijst hiervoor naar stukken in bijlage.

19. Ten behoeve van efficiéntie stelt opposant enkel klasse 35 en 36 in de vergelijking te
betrekken. Hij acht de aangevraagde diensten deels identiek en deels (in hoge mate) soortgelijk aan de

ingeschreven diensten van het ingeroepen recht.

20. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau om de

oppositie toe te wijzen, het depot af te wijzen en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder stelt dat er een duidelijk onderscheid is in productgroepen. Bovendien beschikt
opposant niet over vergunningen om op het gebied van financieel advies te opereren, aldus verweerder.

22. Hoewel opposant nu niet gebruiksplichtig is, is dit vanaf november 2018 wel het geval. Het is
volgens verweerder erg onwaarschijnlijk dat opposant een AFM vergunning verkrijgt en een heel
concept ontwikkelt om als financieel adviesbureau te gaan opereren.

23. Bovendien meent verweerder dat er bij het grote publiek geen verwarring kan ontstaan omdat
het woord “hypotheken” in het merk terugkomt. Een hypotheek is niet terug te vinden in de schappen

van een supermarkt, aldus nog verweerder.

. BESLISSING
A.l. Verwarringsgevaar
24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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.

25. 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.”

26. Volgens vaste rechtspraak over de uitleg 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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd, C-342/97, 22 juni 1999,
ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000;
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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 waren en diensten

27. 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).

28. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de 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.

29. De opposant beperkt zich — vanuit efficiéntie — tot een vergelijking van de diensten in klasse 35
en 36 van het ingeroepen recht met de diensten van het bestreden teken. Om dezelfde reden zal het
Bureau eveneens beginnen met een vergelijking van deze diensten. De te vergelijken diensten zijn de
volgende:

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

Cl 35 Retail sale services including retail sale
services through e-commerce; grouping for others
of various goods (excluding their transport)
enabling consumers to conveniently view and
purchase these goods from a wholesaler; retail
sale services in on-line stores; retail sale services
in stores; advertising; business management;
business administration; office functions; grouping
for others of various goods (excluding their
transport) enabling consumers to conveniently

view and purchase these goods.

Kl 35 Detailhandelsdiensten omvattende
detailshandelsdiensten via e-commerce; het
samenbrengen voor derden van verschillende
waren (uitgezonderd het vervoer ervan) om
klanten in de gelegenheid te stellen die waren
gemakkelijk te bekijken en te kopen van een
groothandel; detailhandelsdiensten via online
winkels; detailhandelsdiensten via  winkels;
publiciteit; beheer van commerciéle zaken;
zakelijke administratie; administratieve diensten;
het samenbrengen voor derden van verschillende
waren (uitgezonderd het vervoer ervan) om
klanten in de gelegenheid te stellen die waren

gemakkelijk te bekijken en te kopen.
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Cl 36 Insurance underwriting; financial affairs; | KI 36 Het adviseren en bemiddelen in

monetary affairs; real estate affairs. hypotheken en verzekeringen, aanbieden van

makelaarsdiensten, bemiddelen in
Kl 36 Verzekeringen; Financiéle diensten; | makelaarsdiensten, bemiddeling in taxaties,
Monetaire zaken; Onroerend-goed zaken. bemiddeling in notarisdiensten, beheren van

verzekeringsportefeuilles, advies en bemiddeling

financial planning.

N.B. De oorspronkelijke classificatietaal is niet het

Nederlands. De vertaling is louter toegevoegd om de

leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.

30. De diensten in klasse 36 van het bestreden teken zijn deels identiek en deels identiek, dan wel
sterk soortgelijk aan de diensten in klasse 36 van het ingeroepen recht. Zo zijn “het adviseren en
bemiddelen in hypotheken” identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de “financiéle diensten” en
“onroerend-goed zaken” van het ingeroepen recht. De diensten “het adviseren en bemiddelen in
verzekeringen, beheren van verzekeringsportefeuilles” zijn dan weer identiek, dan wel sterk soortgelijk
aan de dienst “verzekeringen” van het ingeroepen recht. De diensten “aanbieden van
makelaarsdiensten, bemiddelen in makelaarsdiensten, bemiddeling in taxaties” zijn onroerend-goed
zaken of zaken die door onroerend-goed specialisten worden geleverd en zijn dus identiek. De dienst
“bemiddeling in notarisdiensten” kan geleverd worden in het kader van (financieel) advies met
betrekking tot een hypotheek of door een onroerend-goed specialist en is hierdoor dus ook identiek, dan
wel soortgelijk aan “financiéle diensten” en “onroerend-goed zaken”. Ten slotte is de dienst “advies en
bemiddeling financial planning” een species van het genus “financiéle diensten” en is het derhalve

identiek.

Conclusie

31. De diensten in klasse 36 zijn deels identiek en deels identiek, dan wel sterk soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

32. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b, van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b
BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van
associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken
soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het
verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let
niet op de verschillende details ervan (HvVJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997,
ECLI:EU:C:1997:528).

33. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming
van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen,
waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende
bestanddelen ervan (HVJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

34. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of
meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007,
ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk

domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening
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worden gehouden door deze te vergeliken met de eigenschappen van de andere bestanddelen.
Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het
samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002,
ECLI:EU:T:2002:261 en El charcutero artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:
Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:
AH AH Hypotheken
36. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante

publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU,
MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer
een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien
een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008,
ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de tekens gemeen hebben een
zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde teken (GEU, arrest Barbara Becker,
T-212/07, 2 december 2008, ECLI:EU:T:2008:544 en arrest LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010,
ECLI:EU:T:2010:18; HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

Begripsmatige vergelijking
37. Merk noch teken heeft in het geheel een vaststaande betekenis. In het bestreden teken komt
het woord “Hypotheken” voor, wat refereert aan “onroerende goederen als onderpand of leningen die op

zo'n onderpand verstrekt zijn™.

38. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk
niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk
opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Dit is het
geval voor het woord “Hypotheken”, hetgeen beschrijvend is voor de diensten in klasse 36 van het
bestreden teken.

39. Gezien het ontbreken van een vaststaande betekenis, is een begripsmatige vergelijking niet

aan de orde.

Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee hoofdletters, “AH”. Het
bestreden teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit één woord van twee hoofdletters, “AH”,
gevolgd door een woord van tien letters, “Hypotheken”.

41. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in
deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

42. Het ingeroepen recht wordt integraal hernomen in het begin van het betwiste teken en behoudt

daarin een zelfstandige onderscheidende plaats.

! https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/hypotheken
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43. De toevoeging van het woord “Hypotheken” in het bestreden teken doet niet af aan de hoge

mate van visuele overeenstemming door deze herneming aan het begin en als dominant element.

Auditieve vergelijking

44, Het ingeroepen recht bestaat uit de opeenvolging van twee hoofdletters, namelijk A en H. Het
bestreden teken bestaat uit dezelfde twee letters gevolgd door het woord “Hypotheken”. Het ingeroepen
recht bevat twee lettergrepen, het bestreden teken bevat er zes. In beginsel geldt ook hier dat de
consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds
aangehaald).

45. Het ingeroepen recht wordt identiek hernomen aan het begin van het teken als dominant

element van dit teken. De tekens stemmen in hoge mate auditief overeen.

Conclusie
46. Visueel en auditief is er sprake van een hoge mate van overeenstemming. Een begripsmatige
vergelijking is niet aan de orde.

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

reeds geciteerd).

49. 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, reeds geciteerd). Voor de onderhavige diensten geldt dat deze
niet voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar in beginsel voor iedereen. Het in aanmerking
komend publiek is dus de gewone consument. Echter geldt wel dat het aandachtsniveau verhoogd is.
Het afsluiten van een hypotheek of verzekering, financial planning of de aanschaf van een huis zijn
immers voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheden en zullen met de nodige zorg en
voorafgaande oriéntatie gepaard gaan (zie tevens in die zin: BBIE, oppositiebeslissing Hypotheek&Zo,
2000835, 31 januari 2008).

50. 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).
Opposant meent dat zijn merk een verhoogd onderscheidend vermogen heeft (zie punt 18) en
dientengevolge een ruimere beschermingsomvang dienen te genieten. De stelling van opposant hoeft

niet nader onderzocht te worden omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.
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51. Gezien de identiteit, dan wel sterke soortgelijkheid van de diensten en de hoge mate van
overeenstemming van de tekens, is het Bureau op grond van de voorgaande overwegingen van oordeel
dat het publiek kan menen dat de diensten in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch

verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

52. Aangezien het ingeroepen recht in het kader van deze oppositie nog niet aan een
gebruiksplicht is onderworpen, kan met de argumenten van verweerder geen rekening worden
gehouden. Voor de goede orde merkt het Bureau op dat overeenkomstig artikel 203 van de
Uniemerkenverordening 2017/1001 voor de berekening van de gebruiksplicht van een internationaal
merk met aanduiding van de Europese Unie de datum van publicatie door EUIPO in de plaats wordt
gesteld van de datum van inschrijving. In casu is deze publicatiedatum 12 september 2013, waardoor

het ingeroepen recht dus ten opzichte van het bestreden teken niet gebruiksplichtig is.

53. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure
geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op
basis van de registergegevens (en de eventuele gebruiksbewijzen). Zaken als marketing- en
verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie
geen rol (HVJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008,
GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

C. Conclusie

54. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.
V. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2013509 wordt toegewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 1356620 wordt niet ingeschreven.
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57. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5
BVIE juncto regel 1.32, 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, 15 oktober 2018

Diter Wuytens Eline Schiebroek Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Guy Abrams



