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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 12 juli 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk

VITAL voor waren en diensten in de klassen 9, 10, 44 en 45. De aanvraag is onder nummer
1378362 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 augustus 2018.

2. Op 15 oktober 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van
deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerk 12588836, namelijk een woordmerk
VITALBASE, ingediend op 11 februari 2014 en ingeschreven op 6 september 2014 voor waren en
diensten in de klassen 9, 35, 38, 39, 44 en 45.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen 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 1 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 15 oktober 2018. 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"). De administratieve fase is afgerond op 12 november 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 gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren en diensten.

A. Argumenten opposant

9. Opposant vergelijkt de twee merken en stelt vast dat de vijf eerste letters van de

betrokken merken identiek zijn. Visueel is er volgens hem sprake van een sterke

overeenstemming tussen de merken.

! 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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10. Auditief stemmen de merken overeen wat betreft de identieke uitspraak van de term
VITAL die de twee eerste lettergrepen van beide merken omvat. Bijgevolg is er ook auditief

sprake van een sterke overeenstemming tussen de merken.

11. Begripsmatig zal het betrokken publiek in het ingeroepen merk volgens opposant
meteen twee termen, VITAL en BASE, onderscheiden. VITAL zal begrepen worden als
“onmisbaar, levensnoodzakelijk” en BASE kan een verwijzing betreffen naar “een stoel, een
voetstuk, een standaard, een steun’. Deze term voegt niets toe dat de betekenis, zoals men die
onmiddellijk van VITAL zal begrijpen, kan veranderen. Dus er is ook sprake van een sterke

overeenstemming op begripsmatig vlak, aldus opposant.

12. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten, stelt opposant voor de waren in
klasse 9 dat deze deels gelijk en deels sterk overeenstemmmend zijn. Ook de waren in klasse 10
van verweerder stemmen sterk overeen, dan wel zijn gelijk aan de waren in klasse 9 van het
ingeroepen merk nu zij alle eenzelfde aard delen. De diensten van verweerder in klasse 44 zijn
gelijk aan de diensten in klasse 44 van opposant nu het in beide gevallen medische diensten
betreft, dan wel diensten gericht op de verzorging van personen. Tot slot zijn de diensten van
verweerder in klasse 45 gelijk aan en overeenstemmend met de diensten in klasse 45 van
opposant aangezien zij hetzelfde doel nastreven en eenzelfde aard kennen. Voor alle waren en

diensten geldt volgens opposant dat ze sterk overeenstemmen dan wel gelijk zijn.

13. Opposant legt uit dat de waren en diensten in kwestie bestemd zijn voor het grote
publiek. Ze viseren hoofdzakelijk ouderen, kinderen, zieke personen dan wel personen met een
handicap, alsook de personen die wettelijk voor deze kwetsbare personen aansprakelijk zijn.
Voor de kwetsbare personen kan niet uitgesloten worden dat het aandachtsniveau mogelijk iets
lager ligt dan het gemiddelde.

14. Om deze redenen besluit opposant dat verwarringsgevaar onvermijdelijk is. Hij

verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden merk niet in te schrijven.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder gaat eerst over tot een vergelijking van de merken. Hoewel het eerste
gedeelte van woordmerken veelal de aandacht trekt, meent verweerder dat in dit geval, gezien
het beschrijvende en verwijzende karakter van het element VITAL, de aandacht zal getrokken
worden door de verschillen tussen beide merken. Visueel stemmen de merken dan ook niet of

slechts in zeer geringe mate overeen, aldus verweerder.

16. Auditief worden de merken in het Engels of in het Nederlands uitgesproken als
respectievelijk, VAYE-TAL-BEES of VIE-TAL-BAA-ZE en VAY-TAL of VIE-TAL, aldus verweerder.
De cadans en klank van het bestreden merk verschillen wezenlijk van deze van het ingeroepen

merk. Auditief stemmen de merken niet of slechts in zeer geringe mate overeen.

17. Begripsmatig beginnen beide merken met het element VITAL wat Engels is voor
"essentieel” en “vitaal . Het woord BASE is Engels voor 'basis’. De gemiddelde consument in
de Benelux zal de verschillende betekenissen van het Engelse woord ‘vital” kennen. Het
element VITAL is volgens verweerder een zeer gangbaar element met betrekking tot medische

apparaten en diensten. Ter ondersteuning van zijn stelling verwijst hij hier naar een eerdere
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uitspraak van het Bureau in een volgens hem gelijkaardige oppositieprocedure. Het publiek zal
het element VITAL voor de waren en diensten in kwestie niet als het onderscheidende en
dominante bestanddeel van het ingeroepen merk opvatten. De aandacht zal volgens verweerder
in het ingeroepen merk vooral uitgaan naar het achtervoegsel BASE dat in relatie tot de waren
en diensten geen betekenis heeft. Nu het bestreden merk geen achtervoegsel heeft en het
achtervoegsel van het ingeroepen merk het onderscheidende bestanddeel is, verschillen de
merken op dit punt van elkaar. De aandacht van het publiek zal volgens verweerder eerder
uitgaan naar de verschillen in de totaalindruk van de merken dan naar de overeenkomsten.

Begripsmatig stemmen de merken dus niet of slechts in zeer geringe mate overeen.

18. Wat betreft het onderscheidend vermogen van het element VITAL merkt verweerder op
dat het woord VITAL direct afgeleid is van het Latijnse/Engelse woord ’vital". VITAL is dus als
prefix merkenrechtelijk gezien niet onderscheidend. Dit is volgens verweerder ook op
verschillende manieren te illustreren. Ten eerste verwijst hij naar een zoekactie in het Benelux
merkenregister op het element VITAL in de klassen 9, 10, 44 en 45 die 137 hits oplevert.
Daarnaast resulteert een zoekactie op het woord VITAL in de zoekmachine Google in 591
miljoen resultaten. Verder is via de website www.mijnwoordenboek.nl te lezen dat VITAL
"essentieel " en “vitaal " betekent. Bovendien is opposant volgens verweerder ook niet het enige
bedrijf in de medische en veiligheidssector dat inspeelt op het woord ’vital". Uit voorgaande
volgt volgens verweerder ondubbelzinnig dat het woord ‘vital’ direct herkenbaar is in de hier
relevante markt, te weten apparaten en diensten in de medische en veiligheidssector. Gezien
het zeer geringe onderscheidende vermogen van het woord VITAL is iedere afwijking van
doorslaggevende invioed op de totaalindruk. Het zeer geringe onderscheidend vermogen van
het ingeroepen recht in aanmerking nemend zijn de verschillen tussen de merken voldoende om
de punten van overeenstemming te neutraliseren. Het louter samenvallen van een niet
onderscheidend element is onvoldoende om verwarringsgevaar vast te stellen. De
overeenkomsten tussen de merken die gelegen zijn in het beschrijvende woord VITAL zijn te

gering om de merken in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

19. Nu volgens verweerder de merken niet met elkaar overeenstemmen komt men niet toe
aan de beoordeling van verwarringsgevaar. Indien het Bureau niettemin toch zou concluderen
dat er sprake is van enige overeenstemming tussen de merken, dient volgens verweerder
gekeken te worden naar de waren en diensten waarvoor de merken in kwestie zijn
geregistreerd, dan wel aangevraagd. Hij stelt vast dat de waren en diensten in dezelfde klassen
niet alle gelijk of overeenstemmend zijn, terwijl de waren in klasse 10 van het bestreden merk
in het bijzonder niet overeenstemmen met de waren en diensten van het ingeroepen merk

omdat het in klasse 10 expliciet om medische professionele apparaten gaat.

20. De waren en diensten in kwestie hebben een medisch karakter en worden derhalve niet
dagelijks of achteloos afgenomen, aldus verweerder. Gezien hun belang voor de gezondheid en
veiligheid is er sprake van een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking
komend publiek. Voor de waren en diensten die zien op het medische en veiligheidsgebied, deze
worden in de regel door professionals en niet dagelijks achteloos afgenomen. Bijgevolg is er hier

sprake van een zeer hoog aandachtsniveau bij het in aanmerking komende publiek.
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21. Verweerder besluit dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar tussen de
merken. Daarom verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden merk in te

schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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 overeenstemmmende 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.”

24. 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, Canon, C-39/97, 29 september
1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999,
ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober
2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Fligel-flesje,
C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227- 1, 27
februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

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

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

26. Bij vergelijking van de waren 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 voor zover het gebruik daarvoor is aangetoond,

respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

27. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:
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Oppositie gebaseerd op:

Oppositie gericht tegen:

Kl 9 Elektronische

Elektronische automaten voor

plaatsbepalingsystemen
(wereldwijd);
distributie van chipkaarten; Kaartjesterminals
en -automaten; Geldautomaten; Elektronische
validatieterminals (controleapparaten);

Elektronische publicaties (downloadbaar);
Elektronische nieuwsbrieven (downloadbaar);
Software, softwarepakketten,
computerprogramma's en computergeheugens,
het

ontvangen,

software voor creéren, downloaden,

overbrengen, samenstellen,
opvragen, coderen, decoderen, lezen, opslaan
en organiseren van teksten, gegevens,
beelden, geluidsbestanden, videobestanden en
het
verkrijgen van toegang tot, het navigeren door
het
Software om gebruikers in staat te stellen om

tekst-

elektronische spellen; Software voor

en doorzoeken van onlinedatabases;

audio-, video-, en ander

multimediamateriaal te programmeren en te

verspreiden via communicatienetwerken;

Downloadbare elektronische publicaties,

wetenschappelijke, zeevaartkundige,

landmeetkundige, fotografische,

cinematografische, optische, weeg-, meet-,

sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings-
(reddings-) en onderwijstoestellen en -
instrumenten; Gegevensverwerkende

apparatuur en computers; Gegevensdragers;

Gegevensopslagmedia met navigatie-

instructies; Uitrustingen en apparaten voor

optische of infrarooddetectie; Thermische

afbeeldingssystemen; Observatiesystemen;
Systemen voor infraroodbewaking en -volging;
observatie-

Beveiligde en

herkenningssystemen; monitoringsystemen,
(dag/nacht);

Codeer-

Bewakingssystemen Optische

precisie-inrichtingen; en

decodeerapparatuur, Zenders van digitale

gegevens, geluid en beeld; Toestellen en

instrumenten voor meting en bediening op

afstand, radiohoogtemeting, proximetrie,
detectieapparaten en -instrumenten, radars,
antennes, sensoren,

Kl 9 Optische, weeg-, meet-, sein-, controle-

(inspectie-), hulpverlenings- (reddings-
)toestellen en -instrumenten; apparaten voor
het

weergeven van geluid of beeld; software;

het opnemen, het overbrengen en
downloadbare computersoftware- applicaties;
mobiele applicaties; applicatiesoftware voor

mobiele telefoons; applicatiesoftware voor

draadloze toestellen; magnetische,
elektronische, thermische en  optische
sensoren; synchroniserende sensoren;
sensoren met optische vezels; detectoren;

sensorische software; regelingsapparatuur
voor sensoren; sensoren voor
meetinstrumenten; digitale

sensorapparatuur; schakelaars voorzien van

een sensor; sensoren voor detectie van

baby's; elektronische persoonlijke

alarmapparaten; alarmtoestellen voor

persoonlijk gebruik; alarminstallaties voor
persoonlijke veiligheid, alarmering op afstand
(toestellen voor -) [anders dan tegen diefstal
van voertuigen]; en

alarm-, beveiligings-

observatie-installaties en centrales en
accessoires hiervoor voor zover niet begrepen
in  andere klassen met inbegrip van
breekcontacten, alarmbellen, schokdetectors,
sirenes, glasbreukdetectors, sirenespeakers,
verdeeldozen, observatiecamera's, infrarood-
detectors, bewegingsmelders, paniekknoppen
en bewegingsschakelaars; analoge en digitale
beeld-, geluids- en datadragers; apparaten
voor het ontvangen, opnemen, weergeven
en/of versterken van geluid en beeld met
inbegrip van, (video)camera's, luidsprekers,
intercoms en babyfoons; DECT-monitoren;
digitale videomonitoren; thermometers en
elektronische thermometers, anders dan voor
medisch gebruik; onderdelen en accessoires
voor voornoemde producten voor zover in

deze klasse begrepen.
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computerbeveiligingssystemen; Apparatuur

voor positiebepaling, opsporing en controle,

cartografie;  Elektrische en elektronische
radiolokalisatietoestellen;

Luchtlandingssystemen voor
de

Instrumenten voor maritieme,

verkenning en

bewaking van grond op basis van
radarbeelden;
land-, lucht- en ruimtenavigatie;
Kijkschermen; Gegevensnetwerken aan boord,
draadloos via

en satelliet;

Multiplatforminterfaces; Gegevensopslagmedia
en gebruikersterminals voor plaatsbepaling,
cartografische informatie, routebegeleiding
voor voertuigen en personen; Apparaten en
software (geregistreerde programma's) voor
plaatsbepaling, toezicht

en bewaking in

specifieke geografische gebieden; Apparaten
en software (geregistreerde programma's) voor
bediening en controle van systemen voor
plaatsbepaling, toezicht

en bewaking in

specifieke geografische gebieden, computers
voor hulp bij opleiding betreffende de werking,
de prestaties en de beveiliging van informatie-
Elektronische

en plaatsbepalingssystemen;

apparaten, halskettingen of armbanden of
radiotoestellen voor het opnemen van vitale
parameters voor diagnostische doeleinden, niet
voor medisch gebruik, veiligheidsapparaten en
-inrichtingen voor personen voor bewaking van
de vitale parameters door het in werking zetten
van een handmatig of automatisch alarm bij
problemen van allerlei aard, al deze producten
hebben betrekking op de bescherming van

goederen en personen.

Kl 10 Sensoren en alarmtoestellen voor
patiéntbewaking; ultrasone sensoren voor

medisch gebruik.

KI 35 Verzameling en systematisering van
gegevens in databases op het gebied van
ondersteund wonen, advisering en assistentie
inzake bedrijfsvoering, verkooppromotie voor
derden, abonnementsdiensten voor databases,
abonnementsdiensten voor databaseservers,

abonnementsdiensten voor elektronische

kranten, hulp bij administratieve stappen;
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Administratieve advisering, informatie en
inlichtingen (niet betrekking hebbend op
bedrijfsvoering), advisering op het gebied van
administratieve hulp voor ouderen of andere
personen die persoonlijke hulp aan huis nodig
hebben, met uitzondering van medische
verzorging; Reclame; Marktstudie en -
onderzoek;  Statistische onderzoeken en
informatie;  Opiniepeilingen, beheer van
gegevensbestanden, het invoeren en
verwerken van gegevens, te weten het
updaten, invoeren, verzamelen en
systematiseren van gegevens; Organisatie van
tentoonstellingen voor  commerciéle  of
publicitaire doeleinden, abonnementsdiensten
voor kranten, marktstudies, advisering op het
gebied van administratief, commercieel en
financieel beheer van bejaardentehuizen,
promotie van woningen voor ouderen,
bejaardentehuizen en woningen voor ouderen
onder medisch toezicht, verblijfsinrichtingen
voor hulpbehoevende ouderen,
bejaardentehuizen en rusthuizen;
Mediaplanning, met name op het gebied van
persoonlijke hulp; Gegevensverzameling in een
centraal bestand; Administratief beheer van
tentoonstellingsruimten, diensten met
betrekking tot de invoering van
accrediteringsprogramma's, waaronder
concessieovereenkomsten, te weten
administratieve procedures, hulp bij
administratieve stappen voor de verhuizing van
bejaarden naar bejaardentehuizen (niet
betrekking hebbend op bedrijfsvoering);
Bemiddeling, groothandel, detailhandel (ook
vanuit postordercatalogi, via elektronische
media of via internet) op het gebied van
apparaten voor het opnemen, het overbrengen
en het weergeven van geluid of beeld
(waaronder apparatuur en randapparatuur voor
verwerking, telecommunicatie en weergave
van degevens), magnetische en optische
gegevensdragers en software geregistreerd op
deze media, downloadbare elektronische
publicaties vastgelegd op magnetische en

optische gegevensdragers,




Beslissing oppositie 2014515

Pagina 9 van 22

magnetische/optische kaarten, antennes,
schotelantennes, geluidsversterkers en
onderdelen hiervan, elektronische onderdelen
van machines en apparaten, apparaten en
instrumenten voor de geleiding, de verdeling,
de omzetting, de opslag, het regelen en het
sturen van elektrische stroom, waaronder
kabels voor elektrisch en elektronisch gebruik,
stroomvoorzieningsapparatuur, batterijen,
accu's, anodes en kathoden,
waarschuwingsapparaten en alarmtoestellen
(niet voor voertuigen), elektrische bellen,
spellen en speelgoed, waaronder drijvers voor
het bad of voor de zwemsport,
gezelschapsspellen, spelapparaten, -machines
en -toestellen, waaronder met vooruitbetaling,
waaronder die voor gebruik met een
beeldscherm of een losse monitor;
Conciérgediensten, zakelijke bemiddeling, met
name conciérgediensten in de vorm van
tuinierwerkzaamheden; Persoonlijke
ondersteuning voor gezinnen van patiénten die
lijden aan levensbedreigende aandoeningen en
aan andere ziekten alsmede voor gezinnen van
mensen met intellectuele en lichamelijke
handicaps; Te weten hulp bij administratieve
stappen betreffende medische formulieren,
advisering en emotionele steun; Hulp bij
administratieve stappen, met name in geval
van overlijden; Persoonlijke en
maatschappelijke diensten verleend door

derden om aan individuele behoeften te

voldoen, te weten administratieve
formaliteiten, behalve juridische
vertegenwoordiging voor derden;
Onlinedetailhandel in downloadbare
elektronische publicaties, te weten

geregistreerde commentaren, informatie en
audiovisuele en audio-inhoud met betrekking
tot onderwerpen van algemene aard, te weten
zaken, gezondheid, voeding, geneeskunde,
wetenschappen, sociale wetenschappen,
maatschappij en cultuur, onderwijs en
opvoeding; Detailhandel in software via
internet en andere elektronische of

computercommunicatienetwerken;
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Detailhandel in software voor elektronische,
digitale, mobiele, draagbare toestellen en
andere elektronische consumentenproducten;
Het zoeken en opvragen van informatie,
websites en andere bronnen beschikbaar op
wereldwijde computernetwerken en andere
communicatienetwerken voor derden;
Presentatie van goederen op
communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden;
Verkooppromotie [voor derden]; Opzoeken van
informatie in  computerbestanden [voor
derden]; Beheer van gegevensbestanden;
Gegevensverzameling in een centraal bestand;
Systematisering van gegevens in een centraal
bestand; Verzameling en bijeenbrenging
(uitgezonderd transport), ten gunste van
derden, van financiéle producten en diensten,
om klanten in de gelegenheid te stellen die
goederen te bekijken en te kopen; Organisatie
en beheer van klantenbindingsprogramma's;
Informatiebeheer, te weten beheer en
exploitatie van computersystemen, al deze
diensten met uitzondering van de verzameling,
opslag, het beheer, de verwerking,
overbrenging van persoonlijke administratieve
gegevens op het gebied van gezondheid en op
medisch of sociaal gebied, en de vergoeding
van zorg, medische handelingen, verrichtingen
in ziekenhuizen, geneesmiddelen en

farmaceutische producten.

KI 38 Telecommunicatie van gegevens
(transmissie) via multimediadragers of andere
dragers; Waaronder videotekst; Internet;
Gsm; WAP; 3G of EDGE; Alarmdiensten via
mobiele telefoons of internet (elektronische
verzending van boodschappen); E-
maildiensten; Het beschikbaar stellen van
discussieforums op internet; Verhuur van
toegangstijd tot wereldwijde
computernetwerken; Telecommunicatie;
Elektronische overdracht van software via
internet en andere computernetwerken en
elektronische communicatienetwerken; Het
verstrekken van aansluitingen en toegang tot

elektronische communicatienetwerken voor het
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verzenden of ontvangen van software;
Verzending en distributie van gegevens of
audiovisuele beelden via een wereldwijd
computernetwerk of internet; Het verlenen van
toegang tot mp3-websites op internet;
Levering van digitale muziek via
telecommunicatiemiddelen; Verschaffing van
onlinetoegang tot websites en elektronische
nieuwsdiensten om informatie en gegevens te
kunnen downloaden; Uitzending en transmissie
van audiomateriaal; Video; Multimedia- en
reclamemateriaal naar computers; Mobiele
telefoon; Mediaspelers, en andere mobiele
digitale  toestellen; Het verlenen van
toegangsdiensten en toegang tot elektronische
communicatienetwerken; Voor het
overbrengen of ontvangen van audiomateriaal;
Video- of multimediamateriaal;
Communicatiediensten; Te weten koppelen van
gebruikers voor het overbrengen van
muziekopnamen; Audio- en video-opnamen via
communicatienetwerken; Ter beschikking
stellen van elektronische aanplakborden;
Elektronische verzending van gegevens en
informatie; Verzending van gegevens door
middel van audiovisuele apparatuur gestuurd
door gegevensverwerkende apparatuur en
computers; Datatransmissiediensten;
Overbrengen van gegevens en ter beschikking
stellen van onlinegegevens; Met name op het
gebied van lokalisatie en navigatie, met name
via satelliet; Gegevensdragers met positie- en
navigatiegegevens; Verschaffing van
toegangstijd tot websites met
multimediamaterialen; Het verschaffen van
toegang tot databases en registers Vvia
communicatienetwerken voor het verkrijgen
van gegevens op het gebied van muziek,
video, films, boeken, televisie, spellen en
sport; Het aan gebruikers verschaffen van
toegangstijd tot elektronische
communicatienetwerken met middelen voor
het identificeren, lokaliseren, groeperen,
verdelen en beheren van gegevens en
verbindingen met andere computerservers,

computerprocessors en computergebruikers;
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Het organiseren en houden van
videoconferenties; Advisering; Informatie en
advisering met betrekking tot alle voornoemde
diensten; Overbrengen van informatie en
gegevens; Via radionetwerken;
Televisienetwerken; Telefoon;
Mobilofoonnetwerken; Via computerterminals
en het wereldwijde computernetwerk, al deze
diensten met uitzondering van de verzameling,
opslag, het beheer, de verwerking,
overbrenging van persoonlijke administratieve
gegevens op het gebied van gezondheid en op
medisch of sociaal gebied, en de vergoeding
van zorg, medische handelingen, verrichtingen
in ziekenhuizen, geneesmiddelen en
farmaceutische producten, al deze diensten
hebben betrekking op de bescherming van

goederen en personen.

KI 39 Persoonlijke en maatschappelijke
diensten verleend door derden om te voldoen
aan de individuele behoeften van
hulpbehoevende ouderen; Te weten levering
van maaltijlden aan huis en begeleiding
(transport) voor verplaatsingen buiten de
woning; Diensten verleend aan
hulpbehoevende ouderen om stappen te
ondernemen buiten de woning; Te weten
aankoop van geneesmiddelen (levering van
producten); Al deze diensten worden verleend
in het kader van de ondersteuning van medisch
afhankelijke ouderen; Informatie op internet
op het gebied van reizen en vervoer;
Thuisbezorging van medicijnen;
Reisreserveringen en -boekingen; Verhuizing
van meubelen; Organisatie en verlening van
diensten aan huis, te weten levering van
maaltijden en boodschappen; Vervoersdiensten
voor particulieren; Anders dan
ambulancevervoer; Persoonlijke aankoop voor
derden, te weten organisatie en
beschikbaarstelling van de thuisbezorging van
producten; Conciérgediensten (zakelijke
bemiddeling), met name conciérgediensten in
de vorm van thuisbezorging van

voedingsmiddelen; Organisatie en
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beschikbaarstelling van de thuisbezorging van
farmaceutische en parafarmaceutische
producten; Koeriersdiensten voor derden;
Fysieke opslag van gegevensdragers of
elektronisch bewaarde documenten; Navigatie
(besturing) en met name navigatie van
wagenparken; Informatie over verkeer en
geolokalisatie, al deze diensten met
uitzondering van de verzameling, opslag, het
beheer, de verwerking, overbrenging van
persoonlijke administratieve gegevens op het
gebied van gezondheid en op medisch of
sociaal gebied, en de vergoeding van zorg,
medische  handelingen, verrichtingen in
ziekenhuizen, geneesmiddelen en

farmaceutische producten.

Kl 44 Medische diensten aan bejaarden;| Kl 44 Medische diensten;
Medische hulp aan bejaarden; Medisch| thuisverplegingsdiensten; diensten van
uitgeruste rusthuizen en herstellingsoorden;| psychologische begeleiding, zorg en
Medische instellingen voor huisvesting van| behandeling.

hulpbehoevende bejaarden; Bewegingstherapie
en medische revalidatie onder medisch
toezicht; Medische centra voor gehandicapten;
Informatie op internet op het gebied van
medische behandelingen en gezondheidszorg;
Diensten van een hospitium en
Herstellingsoorden; Dienstverlening op het
gebied van de landbouw; Tuin- en bosbouw;
Diensten van een landschapsarchitect en een
tuinder; Inrichting en onderhoud van tuinen en
parken; Tuiniersdiensten via een conciérge;
Verzorgings- en rusthuizen; Sanatoria en
ziekenhuizen; Medische verzorging; Artsen
(Diensten van -); Consultatie en raadgeving
met betrekking tot voeding; Advisering met
betrekking tot medische verzorging en
voeding; Alle voornoemde diensten worden
verleend onder medische controle; Hygiéne- en
schoonheidskuren; Medische diensten;
Veterinaire diensten; Dienstverlening op het
gebied van hygiéne en schoonheidsverzorging
voor mensen en dieren; Ziekenverzorging in
poliklinieken; Herstellingsoorden en
rusthuizen; Klinieken; Advisering op het gebied

van de farmacie; Ziekenhuizen;




Beslissing oppositie 2014515

Pagina 14 van 22

Aromatherapie; Manicurediensten; Massage;
Verhuur van sanitaire installaties;
Doktersdiensten [op afstand verleend];
Ziekenverzorging; Fysiotherapie; Diensten van
giropractici; Plastische chirurgie; Diensten van
een hospitium; Diensten van kuuroorden;
Diensten van sauna's; Massage; Fysiotherapie;
Advisering inzake dienstverlening op het
gebied van hygiéne en schoonheidsverzorging;
Informatie op internet op het gebied van
schoonheidsverzorging; Adviezen op het gebied
van voeding; Medische hulpverlening aan huis;
Reservering van plaatsen in ziekenhuizen; In
rusthuizen of herstellingsoorden; Thuishulp
voor zieke kinderen en bejaarden; Te weten
medische hulpverlening aan huis;
Ziekenverzorging; Hulp bij de verhuizing en de
aanpassing van de woning van personen die
zorgbehoevend worden (niet betrekking
hebbend op bedrijfsvoering); Te weten
advisering en emotionele ondersteuning
(psychologisch) met betrekking tot
toegankelijkheid en autonomie; Hulp bij de
dagelijkse persoonlijke verzorging; Waaronder
baden;  Toiletverzorging en  persoonlijke
mobiliteit voor particulieren, te weten
ziekenverzorging; Persoonlijke ondersteuning
voor gezinnen van patiénten die lijden aan
levensbedreigende aandoeningen en aan
andere ziekten; Alsmede voor gezinnen van
mensen met intellectuele en lichamelijke
handicaps; Te weten advisering en emotionele
ondersteuning (psychologisch); Hulp aan huis
bij het gebruiken van maaltijden; Thuishulp; Te
weten hulp met betrekking tot het innemen
van geneesmiddelen; Hulp bij het gebruik van
maaltijden; Organisatie en verlening van
medische verzorging; Hygiéne en
schoonheidsverzorging voor mensen, al deze
diensten met uitzondering van de verzameling,
opslag, het beheer, de verwerking,
overbrenging van persoonlijke administratieve
gegevens op het gebied van gezondheid en op
medisch of sociaal gebied, en de vergoeding
van zorg, medische handelingen, verrichtingen

in ziekenhuizen, geneesmiddelen en
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farmaceutische producten.

KI 45 Burgerbescherming; Diensten van

nachtwakers; Begeleiding in gezelschap; En
raadgevingsdiensten; Juridische informatie en
hebbend op

in het

inlichtingen (niet betrekking

bedrijfsvoering); Juridische bijstand
kader van verzekeringscontracten en menselijk
potentieel; Juridische begeleiding; Organisatie
van diensten met betrekking tot de veiligheid

van personen en goederen aan huis; Te weten

advisering op het gebied van veiligheid;
Verzorging van huisdieren aan huis;
Begeleiding van kinderen naar het
kinderdagverblijf of naar school te weten

begeleiding in gezelschap; Bewaking van
Te

begeleiding van ouderen en gehandicapten;

ruimten;  Sociale diensten; weten

Thuishulp voor ouderen; Te weten beheer van
geriatrische zorg en beheer van persoonlijke
kwesties in de vorm van codrdinatie van de

benodigde diensten en verzorging voor

particulieren, te weten medische hulp;

Persoonlijke ondersteuning voor gezinnen van

patiénten die lijden aan levensbedreigende

aandoeningen en aan andere ziekten; Alsmede
voor gezinnen van mensen met intellectuele en
lichamelijke handicaps; Te weten begeleiding

in gezelschap; Thuishulpdiensten; Juridische

diensten voor particulieren; Voor ouderen;

Voor zieken; Voor gehandicapten; Diensten

van een kinderoppas; Bewaking en toezicht;
Beveiliging en bewaking op afstand voor de

bescherming van personen en roerende

goederen; Gebouwen; Diensten van

bodyguards; Escorte (begeleiding); Diensten

van nachtwakers; Burgerbescherming;

Juridische informatie op het gebied van
thuishulp voor gezinnen; Juridische diensten;
Met name advisering op juridisch gebied;

Juridische vertegenwoordiging

op
alsmede juridische expertise; Advisering met
tot

en

geschillenregeling alle rechtsgebieden

betrekking alle andere voornoemde

diensten; Organisatie en verlening van

kinderopvangdiensten, te weten oppassen op

Kl 45 de

bescherming van goederen en personen;

Veiligheidsdiensten voor

persoonlijke en maatschappelijke diensten

verleend door derden om aan individuele

behoeften te voldoen, meer bepaald

veiligheid en gezelschap voor baby's, ouderen
en verhuur

gehandicapten; van

alarmtoestellen.
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kinderen aan huis; Identificatie van personen
door het Ilezen van streepjescodedragers
(identiteitscontrole); Veiligheidsdiensten voor
de bescherming van personen door het
bewaken van de vitale parameters en het in
werking zetten van een handmatig of
automatisch alarm in geval van problemen van
allerlei aard, al deze diensten met uitzondering
van de verzameling, opslag, het beheer, de
verwerking, overbrenging van persoonlijke
administratieve gegevens op het gebied van
gezondheid en op medisch of sociaal gebied,
en de vergoeding van zorg, medische
handelingen, verrichtingen in ziekenhuizen,

geneesmiddelen en farmaceutische producten.

28. Vooraf zij opgemerkt dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient
en dat artikel 2.5bis, lid 7 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de
Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de

overeenstemming van de waren of diensten.

Klasse 9

29. De waren Optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings-
(reddings-)toestellen en —instrumenten; software van verweerder komen expressis verbis voor in

de warenlijst van opposant en zijn derhalve gelijk.

30. De waren apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid
of beeld; analoge en digitale beeld-, geluids- en datadragers; apparaten voor het ontvangen,
opnemen, weergeven en/of versterken van geluid en beeld met inbegrip van, (video)camera's,
luidsprekers, intercoms en babyfoons van verweerder zijn gelijk aan, dan wel sterk
overeenstemmend met de waren gegevensverwerkende apparatuur en computers;
gegevensdragers van opposant. 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). De gegevensverwerkende apparaten van
opposant zijn algemeen geformuleerd en kunnen de waren van verweerder omvatten die ook
apparaten betreffen die gegevens (zoals geluid of beeld) verwerken dan wel dragen (namelijk

opnemen, overbrengen en weergeven).

31. De waren downloadbare computersoftware- applicaties; mobiele applicaties;
applicatiesoftware voor mobiele telefoons; applicatiesoftware voor draadloze toestellen;
sensorische software van verweerder zijn gelijk aan de waren Software, softwarepakketten,
computerprogramma’s en computergeheugens van opposant. De waren van opposant zijn
algemeen geformuleerd in die zin dat zij de specifieke waren van verweerder omvatten. Deze

waren zijn derhalve gelijk (GEU, Fifties en GEU, Arthur et Félicie, reeds aangehaald). De
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algemeen geformuleerde software van opposant kan de specifieke softwaretoepassingen van

verweerder omvatten.

32. De resterende waren van verweerder zijn gelijk aan de waren optische, weeg-, meet-,
sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) toestellen en -instrumenten van
opposant. De waren van verweerder betreffen sensoren, dan wel detectie- en alarmapparaten
die omvat worden door de algemeen geformuleerde sein-, controle- en inspectietoestellen en -
instrumenten van opposant. Bijgevolg zijn deze waren gelijk (GEU, Fifties en GEU, Arthur et

Félicie, reeds aangehaald).

Klasse 10

33. De waren in klasse 10 van verweerder zijn gelijk aan de waren sensoren;
monitoringsystemen, Bewakingssystemen (dag/nacht) van opposant. De waren van opposant
zijn zo algemeen geformuleerd dat zij ook de specifieke toepassing van diezelfde waren in een
medische context kunnen omvatten. Deze waren zijn dus gelijk (GEU, Fifties en GEU, Arthur et
Félicie, reeds aangehaald).

Klasse 44

34. De medische diensten van verweerder komen expressis verbis voor in de dienstenlijst
van opposant en zijn derhalve gelijk. Verder zijn de thuisverplegingsdiensten van verweerder

gelijk aan de dienst Medische hulpverlening aan huis van opposant.

35. De diensten van psychologische begeleiding, zorg en behandeling van verweerder zijn
gelijk aan, dan wel sterk overeenstemmend met de diensten Persoonlijke ondersteuning voor
gezinnen van patiénten die lijden aan levensbedreigende aandoeningen en aan andere ziekten;
Alsmede voor gezinnen van mensen met intellectuele en lichamelijke handicaps; Te weten
advisering en emotionele ondersteuning (psychologisch) van opposant. Volgens vaste
rechtspraak kunnen de diensten van verweerder en opposant beschouwd worden als gelijk nu de
diensten waarvoor het ingeroepen merk ingeschreven is onderdeel uitmaken van de meer
algemene categorieén waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13,
11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). De algemeen geformuleerde psychologische diensten van

verweerder omvatten de specifieke persoonlijke psychologische ondersteuning van opposant.

Klasse 45

36. De veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen van verweerder
zijn gelijk aan de diensten Beveiliging en bewaking op afstand voor de bescherming van

personen en roerende goederen van opposant.

37. De persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele
behoeften te voldoen, meer bepaald veiligheid en gezelschap voor baby's, ouderen en
gehandicapten van verweerder zijn gelijk aan de diensten begeleiding in gezelschap; sociale
diensten van opposant. De diensten van verweerder betreffen specifieke sociale diensten die
kunnen vallen onder de sociale diensten van opposant. Zij zijn derhalve gelijk (GEU, Fifties en
GEU, Arthur et Félicie, reeds aangehaald). Het Bureau merkt nog op dat de term persoonlijke en

maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen een
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vage term? is, zodat de precisering na de term “meer bepaald” de hier in aanmerking te nemen

inhoud vormt om de overeenstemming van de diensten te bepalen.

38. De diensten verhuur van alarmtoestellen van verweerder stemmen overeen met de
diensten Organisatie van diensten met betrekking tot de veiligheid van personen en goederen
aan huis; Te weten advisering op het gebied van veiligheid van opposant. Vaak wordt de
veiligheid van personen dan wel goederen bewaakt door middel van alarmtoestellen.
Ondernemingen die veiligheidsdiensten organiseren, dan wel hieromtrent adviseren kunnen
verondersteld worden de benodigde alarmtoestellen te verhuren met het oog op het garanderen
van de veiligheid van personen, dan wel goederen. De diensten kunnen dus door dezelfde

bedrijven worden verstrekt aan een zelfde publiek. De diensten stemmen dus overeen.

Conclusie

39. De waren en diensten van verweerder zijn deels gelijk aan en deels (sterk)

overeenstemmend met de waren en diensten van opposant.

Vergelijking van de merken

40. 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).

41. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of
begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de
merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en
dominerende bestanddelen.

42. 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).

43. De te vergelijken merken zijn de volgende:

2 Deze omschrijving is vanwege de ruime formulering van de diensten, conform het bepaalde in het IP
Translator arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361), onvoldoende duidelijk en
nauwkeurig omschreven (zie o.m. de Common Communication on the Common Practice on the
General Indications of the Nice Class Headings van 20 februari 2014 en de Mededeling van de
Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013).
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Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

VITALBASE VITAL

Begripsmatige vergelijking

44, Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en
niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet
weg dat een consument die een woordmerk waarneemt, dat merk zal ontleden in
woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij
al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46; arrest
Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14
februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39). Naar oordeel van het Bureau zal het ingeroepen merk door
minstens een deel van het publiek worden gezien als een samentrekking van het Engelse, dan
wel Franse woord VITAL (wat “vitaal” betekent) en het Engelse, dan wel het Franse woord BASE

wat “basis’ betekent.

45. Het bestreden merk bestaat uit het Engelse, dan wel Franse woord VITAL.

46. De merken stemmen begripsmatig in zekere mate overeen nu zij beide verwijzen naar
het identieke concept VITAL.

Visuele vergelijking

47. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit één woord van negen letters
VITALBASE. Het bestreden merk is ook een woordmerk dat bestaat uit één woord van vijf letters
VITAL.

48. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het merk
(GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). De merken delen
vijf dezelfde letters aan het begin VITAL. Ze verschillen door de weglating van de letters BASE in

het bestreden merk.
49, De merken stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

50. Het ingeroepen merk telt vier lettergrepen indien het uitgesproken wordt in het Frans,
dan wel het Nederlands. Voor het deel van het publiek dat het woord op zijn Engels uitspreekt
telt het woord drie lettergrepen, VI-TAL-BAS nu de laatste E niet zal worden uitgesproken. Het
bestreden merk telt twee lettergrepen VI-TAL, ongeacht of het wordt uitgesproken in het Frans,
Nederlands, dan wel Engels. Ook auditief geldt dat de consument in beginsel meer belang hecht
aan het eerste deel van een merk (GEU, Mundicor, reeds aangehaald). De eerste twee
lettergrepen van de merken, VI-TAL, zijn gelijk. De uitspraak van de merken verschilt door het

weglaten van de letters BASE in het bestreden merk.
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51. Auditief stemmen de merken in zekere mate overeen.

Conclusie

52. Het Bureau besluit dat de merken begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate
overeenstemmen.

A.3 Globale beoordeling

53. 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

merken een rol.

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geinformeerd en omzichtig
te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variéren naargelang van de
soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De betrokken waren en
diensten in klassen 10 en 44 richten zich op de medische verzorging van personen. Voor deze
waren en diensten geldt dat er sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau omdat ze
betrekking hebben op de gezondheid zodat men meer oplettend en zorgvuldig zal omgaan met
de keuze voor dergelijk waren en diensten (zie in die zin ook GEU, Tolposan, T-331/09, 15
december 2010, ECLI:EU:T:2010:520 en GEU, Zydus, T-288/08, 15 maart 2012,
ECLI:EU:T:2012:124). De overige waren en diensten in de klassen 9 en 45 kunnen zowel
bestemd zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat
moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van

het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

55. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

56. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 een ruimere bescherming dan
merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, reeds

geciteerd).

57. Hoewel het relevante publiek de betekenis van de woorden en VITAL en BASE in het
ingeroepen merk kan begrijpen, heeft de samenstelling geen precieze betekenis in relatie tot de
betrokken waren en diensten. Het ingeroepen merk beschikt dus van huis uit over een normaal
onderscheidend vermogen. Verweerder meent nu dat het element VITAL niet onderscheidend is
(zie punt 18). Vooreerst zij opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen
merk in zijn geheel moet beoordeeld worden. Voor zover echter een deel van het publiek het
onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk toch als iets lager dan normaal zou

beschouwen, zij opgemerkt dat, hoewel het onderscheidend vermogen van het merk inderdaad
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een rol speelt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, dit slechts één van de elementen is
die bij zo’n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08,
15 januari 2010, ECLI:EU:C:2008:339). Zelfs in het geval van een ouder merk met een eerder
zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder
wegens overeenstemming van de merken en van de waren of diensten (zie in die zin arrest GEU,
FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:102). Het Bureau benadrukt dat de
merken in zekere mate overeenstemmen en dat een deel van de waren gelijk dan wel (sterk)
overeenstemmend is. Bovendien is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek
voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

58. Ook is van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft
verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte

beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

59. De merken stemmen begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeen. De
waren en diensten van het bestreden merk zijn deels gelijk aan en deels (sterk)
overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk. Op grond van het
voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks het verhoogde aandachtsniveau
voor een deel van de waren en diensten, kan menen dat de waren of diensten afkomstig zijn van

dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

60. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar een in zijn mening gelijkaardige
eerdere beslissing van het Bureau (zie punt 17), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is
aan eigen uitspraken, noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige
zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nhemen 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).

61. Verweerder merkt op dat er een groot aantal merken bestaat in de relevante klassen die
ook aanvangen met het element VITAL (zie punt 18). Voor zover verweerder hiermee zou willen
zeggen dat er sprake is van verminderd verwarringsgevaar omwille van de co-existentie van
deze merken, wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde
gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor
verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening
worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam
heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is
van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het
oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat
de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top
iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333; GEU, LIFE BLOG, T- 460/07, 20 januari
2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd niet aangetoond dat de op de markt co-existerende

inschrijvingen identiek zijn.
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62. Met betrekking tot de opmerkingen van verweerder over het feitelijke gebruik van de
betrokken merken (zie punt 18) merkt het Bureau op dat hiermee, in het kader van een
oppositieprocedure, geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de
merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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:C:2007:171, O2
Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-
T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

C. Conclusie

63. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2014515 wordt toegewezen.
65. Benelux aanvraag 1378362 wordt niet ingeschreven.
66. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid

5 BVIE iuncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze

beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.
Den Haag, 21 september 2020

Tineke Van Hoey Saskia Smits Camille Janssen
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