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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 21 september 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk

HELL voor waren en diensten in de klassen 24, 29, 39 en 43. Deze aanvraag is onder nummer 1382028
in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 oktober 2018.

2. Op 17 december 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze
aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

e Uniemerk 14749253 van het woordmerk HELL ENERGY, ingediend op 30 oktober 2015 en
ingeschreven op 23 december 2016 voor waren in klasse 32;

HELL>
e Uniemerk 14642136 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ENERGY DRINK ,

ingediend op 5 oktober 2015 en ingeschreven op 27 januari 2016 voor waren in klasse 32;

e Internationale inschrijving 933068 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

j E m, ingediend op 11 januari 2007 en ingeschreven op 11 januari 2007 voor

waren in klasse 32.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag,
maar bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant deze tot de waren en diensten in de klassen
29 en 43. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 18 december 2018. In de loop van de administratieve
fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en op verzoek van verweerder heeft
opposant bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in
het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: “UR"). De administratieve fase van de
procedure is afgerond op 4 december 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar

! 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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omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in

kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant merkt op dat deze oppositie is ingesteld na de inwerkingtreding (op 1 juni 2018) van
het vernieuwde BVIE, zodat een oppositie tevens kan worden ingesteld op grond van de bekendheid van
een merk.

10. Opposant stelt vast dat het betwiste merk identiek is aan het dominante en meest

onderscheidende element van de ingeroepen merken. Daarom acht hij de merken visueel sterk
overeenstemmend. Hetzelfde geldt op auditief vlak, met dien verstande dat het betwiste merk in dit
opzicht zelfs identiek is aan het derde ingeroepen merk, aldus opposant.

11. Begripsmatig is het betwiste merk identiek aan het derde ingeroepen merk en stemt het in
zekere mate overeen met de overige ingeroepen merken, gelet op de betekenis van het Engelse woord
hell: volgens het christendom en de islam de plaats van de eeuwige bestraffing.

12. Volgens opposant vallen de waren eieren, melk en melkproducten van het betwiste merk onder
de meer algemene aanduiding alcoholvrije dranken van de ingeroepen merken en zijn ze derhalve
identiek daaraan dan wel in sterke mate overeenstemmend daarmee.

13. Volgens opposant zijn alcoholvrije dranken onlosmakelijk verbonden met restauratie- en/of
cateringdiensten. Deze dranken worden immers (vrijwel altijd) via deze diensten aan de consument
verstrekt en dranken vormen andersom een essentieel onderdeel van de diensten (die kunnen niet
geleverd worden zonder alcoholvrije dranken). Opposant concludeert dat deze waren en diensten dus
complementair zijn. Ook de bestemming van deze waren en diensten is dezelfde, namelijk de menselijke
consumptie.

14. Volgens opposant hebben de ingeroepen merken een sterke onderscheidingskracht, genieten ze
van een ruime bekendheid op de Beneluxmarkt en hebben ze daardoor dus een ruime
beschermingsomvang.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau
daarom de oppositie toe te wijzen, het bestreden merk niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in
de kosten.

16. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend met betrekking tot
het derde ingeroepen merk.

B. Reactie verweerder

17. In zijn reactie op de argumenten van opposant verzoekt verweerder om bewijzen van gebruik
van het derde ingeroepen merk. Tevens vestigt hij er de aandacht op dat deze internationale registratie
voor (onder andere) de Benelux beperkt is tot energy drinks en dus niet meer geldig is voor alcoholvrije
dranken.

18. Ten aanzien van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen merkt verweerder op dat deze
niet zien op de internationale inschrijving, maar op het tweede ingeroepen merk. Dit wijkt zowel qua
uitvoering als inzake kleurstelling zodanig af van het derde ingeroepen merk, dat volgens verweerder
niet kan worden gesproken van een normaal gebruik in de zin van het BVIE.
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19. Verweerder wijst erop dat opposant ten onrechte nagenoeg uitsluitend het woord HELL betrekt in
de vergelijking van de merken. Hij meent dat de betrokken merken juist in hun geheel en op basis van
hun totaalindruk dienen te worden vergeleken.

20. Door de toevoeging van andere verbale elementen in de ingeroepen merken stemmen deze in
hun totaalindruk niet overeen met het betwiste merk. Daarnaast zorgen de grafische aspecten ook op
visueel vlak voor een verschillende totaalindruk, aldus verweerder.

21. Begripsmatig betekent hell inderdaad "hel” in het Engels, maar daarnaast betekent het in het
Duits “helder, licht”. Het Duits is een officiéle taal in de Benelux en de woonplaats van verweerder ligt
dicht bij de Duitse grens. Om die redenen is er volgens verweerder geen sprake van een grote
begripsmatige overeenstemming.

22. Verweerder wijst erop dat de door opposant toegepaste vergelijking van de waren en diensten
niet opgaat, aangezien geen van de ingeroepen merken is ingeschreven voor alcoholhoudende dranken.

23. De waren en diensten van het betwiste merk moeten dus worden vergeleken met de waren
energiedranken van de ingeroepen merken en deze stemmen niet overeen met zijn waren in klasse 29,
aldus verweerder. Deze waren verschillen in ieder geval naar hun aard en worden niet door dezelfde
producenten gemaakt en geleverd. Deze waren behoren immers tot een andere industrie, namelijk zuivel
versus frisdranken. Het hele productieproces van dergelijke producten is anders. Eieren en melk zijn
natuurlijke producten terwijl energiedranken op een niet natuurlijke manier in een fabriek worden
gemaakt. Daarnaast staan deze producten in de winkel op een andere plaats, immers melk staat
doorgaans in het koelvak van de zuivelafdeling, eieren meestal in de buurt van de zuivel, terwijl
energiedranken meestal, niet gekoeld, bij de frisdranken in het schap staan. Ten slotte kennen deze
producten ook een heel andere toepassing: melk en melkproducten worden meestal ‘s ochtend of bij de
lunch genuttigd, energiedranken daarentegen veelal ‘s avonds of ‘s nachts, aangezien het doel ervan is
om wakker te blijven.

24, Wat de vergelijking met de diensten van het betwiste merk in klasse 43 aangaat, meent
verweerder dat het enkele feit dat voedsel en drank worden geconsumeerd in een restaurant geen
voldoende reden is om ze soortgelijk te bevinden. In casu zal de consument immers niet denken dat de
verantwoordelijkheid voor melk en energiedranken bij dezelfde onderneming ligt. Het is volgens hem dan
ook onwaarschijnlijk dat de consument denkt dat een restaurant of cateraar zijn eigen energiedranken
aanbiedt.

25. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat. Op grond daarvan verzoekt
hij het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de
kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer
daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] het gelijk is aan of overeenstemt
met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor



Beslissing oppositie 2014695 Pagina 5 van 7

bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie
met het oudere merk.”

28. 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 (HvVJ]EU,
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

29. 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).

30. Bij de vergelijking van de waren van de ingeroepen merken 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.

31. Verweerder merkt terecht op dat het derde ingeroepen merk (onder andere voor de Benelux)
werd beperkt tot energy drinks (zie punt 17). Deze beperking (/imitation) werd aangetekend in het
internationaal register op 6 juni 2014 en is op 10 juli 2014 gepubliceerd in de Gazette OMPI des marques
internationales 2013/22. De warenlijsten van de ingeroepen merken (hierna aangeduid in het enkelvoud)
zijn derhalve identiek en kunnen gezamenlijk worden behandeld. De te vergelijken waren en diensten
zijn dus de volgende:

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

Klasse 29 Gedroogde en gekookte vruchten en
groenten; vlees; geleien, jams; eieren, melk en

melkproducten.

Klasse 32 Energiedranken.

Klasse 43 Restauratie, catering, verhuur tijdelijke
huisvesting, waaronder de verhuur van zalen en
ruimtes ten behoeve van evenementen op
educatief, recreatief en amusementsgebied;

hoteldiensten.

Klasse 29

32. De waren gedroogde en gekookte vruchten en groenten, viees, geleien, jams en eieren van het
betwiste merk stemmen niet overeen met de waren energiedranken van het ingeroepen merk. De
eerstgenoemde waren zijn voedingsmiddelen die al dan niet zelfstandig of in combinatie met andere
voedingsmiddelen worden genuttigd. Deze waren zijn verschillend naar hun aard, wijze van gebruik en
bestemming, zij voldoen aan verschillende behoeften van de consument en zijn niet concurrerend.
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Overigens heeft opposant ook niet gesteld dat deze waren overeenstemmend zijn, behalve dan met
betrekking tot eieren, die hij gezamenlijk behandelt met melk en melkproducten en abusievelijk onder
alcoholvrije dranken laat vallen (zie punt 12).

33. De waren melk en melkproducten van het betwiste merk stemmen niet overeen met de
energiedranken van het ingeroepen merk. Energiedranken zijn dranken bestemmd om de geestelijke
alertheid en lichamelijke prestaties van de gebruiker te verhogen/verbeteren door de toevoeging van
cafeine, vitamines, kruidensupplementen en dergelijke. Deze producten hebben dus een andere aard en
bestemming dan de melk en melkproducten van verweerder. Melk en melkproducten worden doorgaans
eerder tot de voedingsmiddelen dan tot de dranken gerekend. Daarnaast hebben deze producten
gewoonlijk een verschillende herkomst en verschillende distributiekanalen. Weliswaar kunnen zij worden
verkocht in dezelfde supermarkten, maar niet in dezelfde afdelingen of in belendende afdelingen. Ten
slotte staan deze waren niet in concurrentie met elkaar (energiedranken worden niet beschouwd als
alternatieven voor melk en melkproducten en omgekeerd) en zijn zij niet complementair. Overigens
heeft opposant ook niet gesteld dat deze waren overeenstemmend zijn, hij stelt enkel vast dat melk en
melkproducten onder de meer algemene aanduiding alcoholvrije dranken vallen (zie punt 12), maar zoals
reeds gezegd, is geen van de ingeroepen merken daarvoor ingeschreven.

Klasse 43

34. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In het geval van waren gaat
het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om
ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van
waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn:
bepaalde diensten kunnen immers niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

35. In deze context dient eraan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit
wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst
onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat
de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin
GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

36. In casu doet deze complementariteit zich evenwel niet voor tussen de diensten restauratie,
catering, verhuur tijdelijke huisvesting, waaronder de verhuur van zalen en ruimtes ten behoeve van
evenementen op educatief, recreatief en amusementsgebied en hoteldiensten van het betwiste merk en
de waren energiedranken van het ingeroepen merk. Volgens opposant zijn alcoholvrije dranken
onlosmakelijk verbonden met restauratie- en/of cateringdiensten (zie punt 13). Andermaal zij erop
gewezen dat geen van de ingeroepen merken gelding heeft voor deze waren, zodat deze stelling van
opposant in het midden kan blijven. In ieder geval gaat dit vermeend onlosmakelijk verband niet op ten
aanzien van energiedranken. Integendeel zal het eerder uitzondering dan regel zijn dat dit soort dranken
aangeboden dan wel geconsumeerd wordt in de instellingen genoemd bij het betwiste merk.
Energiedranken zal men doorgaans aanschaffen in een winkel, supermarkt, tankstation of
verkoopautomaat. Verder zijn deze waren en diensten verschillend naar hun aard, bestemming en wijze
van gebruik en zijn zij niet complementair of concurrerend. Dat de bestemming van deze waren en
diensten menselijke consumptie betreft, is beslist ontoereikend om ze overeenstemmend te bevinden.

Conclusie

37. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, stemmen niet overeen met de waren
waarop de oppositie is gebaseerd. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een vergelijking van
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de merken noch aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik (GEU, YOKANA, T-103/06, 13 april
2010, ECLI:EU:T:2010:137).

B. Overige factoren

38. Opposant merkt op dat deze oppositie is ingesteld na de inwerkingtreding (op 1 juni 2018) van
het vernieuwde BVIE, zodat een oppositie tevens kan worden ingesteld op grond van de bekendheid van
een merk (zie punt 9). Volgens opposant hebben de ingeroepen merken een sterke
onderscheidingskracht, genieten ze van een ruime bekendheid op de Beneluxmarkt en hebben ze
daarmee dus een ruime beschermingsomvang (zie punt 14). Echter, deze ruime bekendheid
substantieert hij niet nader, noch blijkt uit zijn argumenten dat hij de oppositie wil baseren op artikel
2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Wel in tegendeel zijn de argumenten van opposant volledig toegespitst op de
overeenstemming van de merken en de waren en diensten en het volgens hem daardoor ontstane
verwarringsgevaar.

C. Conclusie
39. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor
verwarring.

Iv. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2014695 wordt afgewezen.

41, Benelux aanvraag 1382028 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor ze is
ingediend.

42. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE

juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt
executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 juli 2020

Willy Neys Saskia Smits Pieter Veeze
(rapporteur)
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