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I. FEITEN EN PROCEDURE 

 

A. Feiten 

 

1. Op 23 april 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde 

woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 18, 21, 25, 28, 41 en 42. De 

aanvraag is onder nummer 1374121 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 juni 2018. 

 

2. Op 9 augustus 2018 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. 

De oppositie is gebaseerd op de volgende merken: 
 

• Uniemerk 4844874 van het woordmerk HEYS, ingediend op 19 januari 2006 en 

ingeschreven op 13 februari 2007 voor waren in de klassen 6, 14, 18 en 25; 

• Uniemerk 4844908 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend 

op 19 januari 2006 en ingeschreven op 13 februari 2007 voor waren en diensten in de 

klassen 6, 14, 18 en 25.  

 

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

 

4. De oppositie werd ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 9 en alle waren in klasse 18 

van de betwiste merkaanvraag en is gebaseerd op alle waren in klasse 18 van de ingeroepen oudere 

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”).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 10 augustus 2018. In de loop van de administratieve 

fase van de procedure zijn er 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 25 april 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 (soort)gelijkheid van de waren of diensten in 

kwestie. 
 

                                                           
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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A. Argumenten opposant 

 

9. Ten aanzien van de visuele vergelijking stelt opposant dat het woord “mensen”, dat is 

weergegeven in de “staart” van de letter “Y” in het betwiste teken nauwelijks leesbaar is en aan de 

aandacht van het in aanmerking komend publiek zal ontsnappen. Volgens opposant moeten daarom de 

woorden HEYS en HEY met elkaar worden vergeleken. Dit zijn beide korte woorden, van vier 

respectievelijk drie letters, bestaande uit één lettergreep. Het betwiste merk bestaat uit de eerste drie 

letters van het oudere merk, waardoor er een zeer hoge mate van visuele overeenstemming bestaat 

tussen beide, aldus opposant. Bij de vergelijking met het tweede ingeroepen oudere merk valt, volgens 

opposant, op dat bij de beide weergaven van de letter Y “de staart” is verlengd.  

 

10. In auditief opzicht geldt volgens opposant dat de meeste consumenten het woord ”mensen” in 

het betwiste merk niet zal opvallen, waardoor ook hier moet worden uitgegaan van de woorden HEYS en 

HEY. Daarbij is sprake van een hoge mate van auditieve overeenstemming, aldus opposant, die meent 

dat de zwak uitgesproken letter “S” in de ingeroepen oudere merken ervoor zorgt dat de consument niet 

in staat is om de oudere merken en het betwiste merk auditief te onderscheiden. 

 

11. In begripsmatig opzicht bestaat er geen overeenstemming tussen de oudere merken en het 

betwiste merk, aldus opposant. 

 

12. Opposant meent dat de te vergelijken waren identiek dan wel soortgelijk zijn. 
 

13. Volgens opposant is het aandachtsniveau van het relevante publiek bij de betrokken waren niet 

bijzonder groot. 
 

14. Op grond van voorgaande overwegingen meent opposant dat er sprake is van gevaar voor 

verwarring. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie gegrond te verklaren, de betwiste aanvraag niet in 

te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen. 
 

B. Reactie verweerder 

 

15. Verweerder licht allereerst de hoedanigheid van de partijen toe en de achtergrond van de 

betwiste merkaanvraag. Deposant, Liever Sociaal B.V., is de rechtspersoon achter de Nederlandse video- 

en filmmaker Dylan Haegens, die veel abonnees en volgers heeft op YouTube (> 1,5 mln), Instagram en 

Facebook. Zijn video’s richten zich op tieners in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. In 2018 produceerde hij een 

succesvolle speelfilm. Er is ook een tiendelig “Dylan” magazine, aldus verweerder, en via de webshop 

https://shop.dylanhaegens .nl worden kleding en schoolspullen aangeboden en op een groot aantal van 

deze waren is het betwiste merk afgebeeld, dat is afgeleid van de begroeting van de kijkers door Dylan 

Haegens in de video’s. 

 

16. Verweerder stelt vast dat opposant zich richt op publiek voor luxe, kwalitatief hoogstaande 

koffers en tassen en dat hij via de website van opposant niet heeft kunnen vaststellen dat het 

woordmerk zichtbaar wordt gebruikt, maar alleen gebruik van het beeldmerk laat zien.  

 

17. In visueel opzicht vallen volgens verweerder een aantal verschillen op. Bij de vergelijking met 

het ingeroepen oudere gecombineerde woord-/beeldmerk geldt dat deze uit zwarte en witte vlakken en 

twee schilden bestaat, waarvan één voorzien van een afbeelding van een leeuw met daarboven het 

woord HEYS in witte letters. Het betwiste merk bestaat uit drie grote krullerige zwarte letters en het 

woord ‘mensen’ in witte letters. Ook het lettertype verschilt van dat van het ingeroepen woord-

/beeldmerk. Dit geldt volgens verweerder ook ten aanzien van de vergelijking met het oudere 

ingeroepen woordmerk, waarbij tevens geldt dat de “s” ontbreekt in het betwiste merk. Er is daardoor 
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volgens verweerder sprake van een zeer beperkte visuele overeenstemming tussen het betwiste merk en 

de oudere merken.  

 

18. Verweerder meent dat, als gevolg van de bekendheid van het betwiste merk, dit door het 

relevante publiek zal worden uitgesproken als ‘Hey mensen’. In tegenstelling tot hetgeen opposant 

beweert, zal het onderdeel ‘mensen’ juist wel opvallen en benadrukt worden. De consument is namelijk 

bekend met de beide woorden in het betwiste merk en de contrasterende kleuren maken de woorden 

zichtbaar. Zelfs bij het negeren van het element ‘mensen’ is er volgens verweerder nog steeds sprake 

van een aanmerkelijk auditief verschil. Bij korte merken vallen de verschillen eerder op en verweerder 

acht de kans aanzienlijk dat de oudere merken door het Nederlandse en Belgische publiek worden 

uitgesproken als ‘hees’. In dat geval is de auditieve overeenstemming verwaarloosbaar.   
 

19. Er is volgens verweerder geen sprake van begripsmatige overeenstemming. Het betwiste merk 

zal, door de grote bekendheid van Dylan Haegens’ video’s, begrepen worden als de begroeting ‘Hey 

mensen’. De oudere merken hebben geen betekenis en zullen worden opgevat als fantasiewoord of 

wellicht een achternaam, aldus verweerder, die meent dat de duidelijke betekenis van het betwiste merk 

de beperkte visuele en auditieve overeenstemming, neutraliseert. 
 

20. De waren in kwestie stemmen volgens verweerder slechts in beperkte mate overeen. 
 

21. Volgens verweerder richten opposant en verweerder zich tot een verschillend publiek (zie 

overwegingen 15 en 16). Voor beide geldt een verhoogd aandachtsniveau. In het geval van opposant is 

dat vanwege de prijs van de (luxe) waren en in het geval van het publiek van verweerder omdat het om 

merchandise van ‘hun idool’ gaat. 

 

22. In hun totaalindruk stemmen de oudere merken en het betwiste merk niet overeen. Ook de 

waren stemmen slechts beperkt overeen. Het verhoogde aandachtsniveau leidt er volgens verweerder 

toe dat er geen verwarring zal ontstaan bij het publiek. 
 

23. Concluderend verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen en opposant te 

verwijzen in de kosten. 

 

III.  BESLISSING 

 

A.1 Verwarringsgevaar 

 

24. 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. 

 

25. Artikel 2.2ter, lid 1 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.” 
 

26. 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 (HvJEU, 
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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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006). 

 

Vergelijking van de waren  

 

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 waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de 

oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in 

het register of waarvoor het normaal gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de 

merkaanvraag. 

 

29. De te vergelijken waren zijn de volgende: 

 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

 Kl 9 Mobiele telefoonhoesjes. 

 

Kl 18 Artikelen van leder of kunstleder; 

bagageartikelen en riemen, labels en karretjes 

daarvoor; handtassen, portefeuilles, beurzen; 

chequeboekhouders; zakportefeuilles; 

kaartenhouders; paspoorthouders; geldetuis; 

portefeuilles; tassen en zakken; rugzakken en 

uitvouwbare en niet-uitvouwbare tassen op 

wielen; kledinghoezen; tassen en koffers op 

wielen; koffers; documententassen; aktetassen 

op wielen; aktentassen; paraplu's; tassen en 

organizers voor toiletartikelen en cosmetische 

middelen, leeg verkocht. 

 

Kl 18 Portemonnees; rugzakken; sporttassen; 

reisartikelen. 

 

Klasse 9 

 

30. De waren “mobiele telefoonhoesjes” van het betwiste merk zijn niet soortgelijk aan de waren 

van het ingeroepen merk. Deze waren zijn specifiek aangepast aan de vorm van de waar en dienen in de 

regel ter bescherming van de telefoon tegen beschadiging. Het enkele feit dat deze ook uit leder of 

kunstleder vervaardigd kunnen zijn, maakt niet dat deze daardoor soortgelijk zijn. Bovendien moet 

worden opgemerkt dat de aanduiding “artikelen van leder of kunstleder” beschouwd wordt als een “vage 

term”. In de regel van de Directeur-Generaal van 20 november 2013 is bepaald dat “in opposities het 

BBIE als stelregel zal hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn 

van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een 

oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk 

en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste”.2 

                                                           
2 Mededeling inzake classificatie: onvoldoende duidelijke en nauwkeurige termen in klasse-titels 

(zgn. class-headings) van 20 november 2013. 
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Klasse 18 

 

31. De waren “portemonnees; rugzakken en sporttassen” van het betwiste merk zijn identiek aan de 

waren “portefeuilles en beurzen; rugzakken; tassen” van het ingeroepen oudere merk. Een synonieme 

bewoording (‘portefeuilles en beurzen’) of het feit dat in het oudere merk bescherming wordt geboden 

aan de genusaanduiding (‘tassen’) doet daaraan niet af. Het ene omvat daarmee immers het andere. 

 

32. De waren “reisartikelen” van het betwiste merk zijn sterk soortgelijk aan de waren 

“bagageartikelen” van het oudere ingeroepen merk. De waren kennen immers een gelijke aard, wijze 

van gebruik en bestemming en worden in de regel door dezelfde ondernemingen op de markt gebracht. 

Men reist veelal met bagage en derhalve worden onder reisartikelen ook bagageartikelen begrepen (zie 

daartoe ook GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). 

 

Conclusie 

 

33. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels 

niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen oudere merk. 

 

Vergelijking van de tekens 

 

34. 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). 

 

35. 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). 
 

36. 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 

worden gehouden door deze te vergelijken 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). 
 

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:  

 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

 

 

HEYS 
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Visuele vergelijking 

 

38. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit vier letters, HEYS. Het betwiste teken is 

een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit drie letters, HEY, in een vetgedrukte zwarte 

sierletter. De slotletter “Y” vormt een sierlijke horizontale onderlijning met daarin in (kleinere) witte 

letters weergegeven het woord “mensen”. 

 

39. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere 

impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds 

analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin 

ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Het Bureau is van oordeel dat 

de grafische weergave van het betwiste merk tot gevolg heeft dat het element HEY daarin als het 

dominante element dient te worden aangemerkt. Gezien de beperkte grootte en de plaatsing van het 

tweede element ‘mensen’ valt te betwijfelen of het in aanmerking komend publiek het merk (aanstonds) 

zal opvatten als de uitroep ‘hey mensen’. Het Bureau is van oordeel dat de consument eerst en vooral 

het woordteken HEY ziet. Doordat het verschil tussen de beide dominante elementen uitsluitend gelegen 

is in de slotletter en een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een 

teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79) is er, naar oordeel 

van het Bureau, in elk geval sprake van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk 

en het betwiste teken. 
 

40. Merk en teken stemmen zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.  

 

Auditieve vergelijking 

 

41. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt 

genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de 

woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de 

orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, 

T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, 

ECLI:EU:T:2010:152). 

 

42. Voor de auditieve vergelijking moet derhalve worden gekeken naar de uitspraak van de 

dominante woordelementen HEYS en HEY (zie tevens overweging 39). Deze zullen worden uitgesproken 

als [hez] of [hɛis] en als [he] of [hɛi]. Het verschil is gelegen in de slotklank. Beide bestaan uit één 

lettergreep, waardoor er geen verschil in ritme of cadans is. Er is daardoor sprake van een 

overeenstemmend klankbeeld. Indien en voorzover de consument het betwiste merk zal uitspreken als 

“hey mensen” is er sprake van een beperkte mate van auditieve overeenstemming, aangezien ook bij de 

auditieve vergelijking geldt dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel 

van een teken (GEU, Mundicor, reeds geciteerd). 
 

43. Het oudere merk en het betwiste merk stemmen in auditief opzicht overeen. Voor een deel van 

het publiek zal gelden dat er sprake is van een beperkte mate van auditieve overeenstemming. 
 

Begripsmatige vergelijking 
 

44. Het oudere ingeroepen merk, HEYS, heeft als zodanig geen vaststaande betekenis in de 

relevante talen in de Benelux. Het betwiste merk, HEY (mensen) zal wellicht door een deel van het 

publiek worden herkend als begroeting. Dit zal in ieder geval zo zijn, wanneer het (kleine) onderschrift 
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‘mensen’ wordt waargenomen. Voor een deel van het publiek zal het betwiste merk echter geen 

betekenis hebben. 

 

45. In begripsmatig opzicht verschillen het oudere en het betwiste merk, dan wel is een 

begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Aangezien niet kan worden vastgesteld dat het betwiste 

merk voor het gehele, in aanmerking komende, publiek in de Benelux een vaststaande betekenis heeft, 

is een eventuele neutralisering daardoor niet aan de orde. 

 

Conclusie 

 

46. Het oudere merk en het betwiste teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend. In 

auditief opzicht stemmen zij overeen, dan wel in beperkte mate. Begripsmatig stemmen zij niet overeen 

of is een dergelijke vergelijking niet aan de orde. 

 

A.3 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, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 

Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of 

diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Verweerder meent dat er 

sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, omdat het in casu zou gaan om respectievelijk luxe waren 

en merchandise van een idool (zie overweging 21). Het Bureau stelt vast dat het voorgaande uit de 

warenlijsten niet afgeleid kan worden en dient zich te baseren op de registergegevens en de identieke en 

soortgelijke waren. Voor de waren in kwestie, die identiek of soortgelijk werden bevonden, geldt dat 

deze bestemd zijn voor de gemiddelde consument die beschikt over een normaal aandachtsniveau. 
 

49. 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 

Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).  

 

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). Het 

ingeroepen merk zegt niets over de waren in kwestie zodat moet worden uitgegaan van een normaal 

onderscheidend vermogen. 
 

51. Het oudere merk en het betwiste teken zijn visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate 

overeenstemmend. Begripsmatig verschillen zij of is een vergelijking niet aan de orde. De waren in 

kwestie zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op grond van de voorgaande 

overwegingen concludeert het Bureau dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de 

identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. 

 

B.  Overige factoren 
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52. Verweerder meent dat de vaststaande betekenis van het betwiste merk leidt tot neutralisering 

van de visuele en auditieve overeenkomsten. Hij baseert dit op de bekendheid van het betwiste merk 

(zie overweging 19). Aangezien vaststaat dat het betwiste merk jonger is dan het ingeroepen merk, kan 

verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren voor zijn stelling dat er geen 

gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 

september 2009, ECLI:EU:C:2009:503). 

 

53. Verweerder stelt vast dat opposant zich richt op publiek voor luxe, kwalitatief hoogstaande 

koffers en tassen en dat hij via de website van opposant niet heeft kunnen vaststellen dat het 

woordmerk zichtbaar  wordt gebruikt, maar alleen gebruik van het beeldmerk laten zien (zie overweging 

16). Het Bureau merkt hiertoe op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader 

van een oppositieprocedure echter geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van 

de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en 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, ECLI:EU:T:2006:10, O2 

Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-

307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444). 

 

 

C. Conclusie 
 

54. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor 

verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren. 

 

55. Aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen op basis van de vergelijking met het 

eerste ingeroepen oudere merk, hoeft aan een vergelijking met het tweede ingeroepen oudere merk niet 

te worden toegekomen, omdat dit – gezien de identieke warenlijst - niet kan leiden tot een ruimere 

toewijzing. 

 

IV.  BESLUIT 

 

56. De oppositie met nummer 2014361 wordt gedeeltelijk toegewezen. 
 

57. Het Benelux depot met nummer 1374121 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren 

waartegen de oppositie is gericht en die identiek of soortgelijk werden bevonden: 
 

- Klasse 18: (alle waren) 

 

58. Het Benelux depot met nummer 1374121 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en 

diensten die niet soortgelijk werden bevonden of waartegen de oppositie niet is gericht: 

 

- Klasse 9: (alle waren) 

- Klasse 16: (alle waren)  

- Klasse 21: (alle waren) 

- Klasse 25: (alle waren) 

- Klasse 28: (alle waren)  

- Klasse 41: (alle diensten) 

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

aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt. 

 
 

Den Haag, 6 september 2019 

 

 

Tomas Westenbroek   Eline Schiebroek   Diter Wuytens 

(rapporteur) 
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