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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 12 april 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-

e
/beeldmerk qQuickdelivery.nl \oor diensten in de klassen 35 en 43. Deze aanvraag is onder nummer
1393980 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 april 2019.

2. Op 24 juni 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag.
De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

e Benelux inschrijving 158454 van het woordmerk QUICK, ingediend op 30 december 1987 en
ingeschreven voor diensten in klasse 43;

e Benelux inschrijving 962919 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 25
september 2014 en ingeschreven op 10 december 2014 voor waren en diensten in de klassen 29,
30 en 43;

e Benelux inschrijving 1014041 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ,

ingediend op 27 januari 2017 en ingeschreven op 20 juli 2017 voor waren en diensten in de klassen
7,9, 16, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 en 43.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op de
waren en diensten in de klassen 29, 30, 32, 35 en 43 van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-
verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: “BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.
B. Verloop van de procedure
7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna:

“het Bureau”) ter kennis gebracht van partijen op 27 juni 2019. 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 van de procedure is afgerond op 22 januari 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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.
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9. De gronden van de oppositie zijn de volgende:

o Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: "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 bij het publiek gevaar voor
verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere

merk”,

e Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: "Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt
ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het
gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het
is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met
die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-
gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder
geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk
wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

A. Argumenten opposant

10. Opposant stelt vast dat de merken op visueel en auditief vlak overeenstemmen in de eerste vijf
letters, die in dezelfde volgorde worden weergegeven en ook op dezelfde manier worden uitgesproken.
Het begin van de merken is dus identiek en de eerdere merken van opposant worden volledig opgenomen
in het betwiste merk. Om deze redenen stemmen de merken op visueel en auditief vlak sterk overeen,
aldus opposant.

11. De merken verschillen door de toevoeging van "delivery.nl" en de afbeelding van een motorfiets.
Deze elementen kunnen volgens opposant echter niet als dominant worden beschouwd, aangezien ze
rechtstreeks verwijzen naar de diensten waarvoor het merk is aangevraagd.

12. Aangezien het gemeenschappelijk element quick verwijst naar snelheid, zijn de merken volgens
opposant ook op begripsmatig vlak in sterke mate overeenstemmend.

13. De diensten van het betwiste merk zijn volgens opposant deels identiek aan en deels sterk
overeenstemmend met de diensten van de ingeroepen merken. Bovendien zijn deze diensten
complementair en concurrerend. Daarnaast zijn de waren van de ingeroepen merken complementair aan
de diensten van het betwiste merk in klasse 43, aldus opposant.

14. Opposant beroept zich op de bekendheid van de ingeroepen merken en voegt stukken bij ter
ondersteuning daarvan. Uit die stukken blijkt, zo meent hij, dat de merken bekend zijn bij een aanmerkelijk
deel van het Beneluxpubliek, als gevolg van de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het
gebruik van de merken, alsmede van de gedane inspanningen om de merken te promoten.

15. Doordat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de
reputatie van de ingeroepen merken en er daarnaast afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend
vermogen van zijn bekende merken, baseert opposant deze oppositie tevens op artikel 2.2ter, lid 3, sub a
BVIE.

16. Op grond van het bovenstaande eist opposant dat de oppositie gegrond wordt verklaard, dat de
inschrijving van het betwiste merk wordt afgewezen en dat verweerder wordt veroordeeld tot betaling van
de kosten.
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B. Reactie verweerder

17. Verweerder stelt vast dat het bezwaarschrift van opposant meer dan 150 pagina’s telt, inclusief
bijlagen als jaarverslagen, gerechtelijke uitspraken, promotiemateriaal en reclamefolders alsmede
vakliteratuur uit Frankrijk, Belgi€, Luxemburg, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, enzovoorts. In de
pers wordt naar opposant verwezen als "fastfoodgigant" en worden zijn restaurants geregeld vergeleken
met concurrent McDonald's. En om het allemaal nog duidelijker en indrukwekkender te maken zijn
meerdere documenten in het bezwaarschrift in buitenlandse talen aangeleverd, aldus verweerder.

18. Reeds hieruit concludeert verweerder dat het gevaar voor verwarring met het betwiste merk nihil
is. Zoals opposant zelf stelt, is hij immers de grote bekende bij de consument in de wereld van
hamburgerketens in de Benelux die met zijn woord- en beeldmerk al van grote afstand door het relevante
publiek wordt herkend. Verder geeft opposant zelf aan dat hij in Belgié een merkbekendheid heeft bij de
consument van meer dan 90%.

19. Verweerder stelt vast dat de ingeroepen woord-/beeldmerken grafisch totaal anders zijn dan het
betwiste merk. Bovendien kan er geen enkele vorm van verwarringsgevaar ontstaan doordat het betwiste
merk de extensie “.nl” bevat, uiteraard bekend als Nederland.

20. Begripsmatig ziet verweerder een verschil in die zin dat het element quick in de ingeroepen merken
verwijst naar snelheid; waarmee, dat mag de consument zelf invullen. Het element quick in het betwiste
merk anderzijds slaat op delivery, zodat quick delivery, zo stelt verweerder, klip en klaar duidelijk in het
Nederlands te vertalen is als “snelle levering”.

21. Opposant is een onderneming die voedingswaren en restaurantdiensten levert aan de consument.
Verweerder is een totaal andere soort onderneming, die zelf geen voedingswaren levert aan de consument,
maar online via het internet bemiddelt tussen (afhaal)restaurants en consument.

22. Verweerder merkt nog op dat hij het woordmerk QUICKDELIVERY.NL heeft willen laten vastleggen,
wat echter op absolute gronden werd afgewezen omdat het beschrijvend is. Indien ook het betwiste woord-
/beeldmerk wordt afgewezen, wordt het in de toekomst hagenoeg onmogelijk voor andere merken om een
beeldmerk beginnend met het woord Quick vast te leggen.

23. Op grond van het bovenstaande eist verweerder dat de oppositie niet-ontvankelijk en ongegrond
wordt verklaard, dat de inschrijving van het betwiste beeldmerk wordt toegewezen en dat opposant wordt
veroordeeld tot betaling van de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

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).
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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 de vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen merk en de diensten waartegen
de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals

opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

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

Met betrekking tot het derde ingeroepen merk (Benelux inschrijving 1014041):

Oppositie gebaseerd op:

Oppositie gericht tegen:

Classe 29 Viande; poisson; volaille et gibier;
extraits de viande; gelées; confitures; compotes;
oeufs, lait et autres produits laitiers, y compris
boissons lactées ou le lait prédomine et des milk-
shakes; huiles et graisses comestibles; beurre;
charcuterie; choucroute; cornichons; filets de
poissons; salades de fruits; tranches de fruits;
jambon; salades de légumes; mets a base de
poisson; pickles; poisson conservé; poisson
saumuré; tofu; crustacés non vivants; aliments a
base de légumes fermentés; anchois non vivants;
beignets aux pommes de terre; beurre de cacao a
usage alimentaire; bouquets (crevettes roses)
non vivants; champignons conservés; fruits
confits; créme (produit laitier); créme fouettée;
crevettes grises non vivantes; en-cas a base de
fruits; patés de foie; foie préparé; lard; olives
conservées; purée de tomates; saucisses;
saucisses panées; saucissons; compote de
pommes; saumon non vivant; viande de porc;
yaourt; mets et plats préparés a base des
produits précités, en particulier articles de fast-
food; salades préparées; conserves de produits
alimentaires a base des produits précités; steaks
hachés crus pour hamburgers; steaks de tofu
pour hamburgers; steaks de dinde pour
hamburgers; steaks de soja pour hamburgers;
morceaux de poulet utilisés comme garniture de
sandwiches; steak de viande, de poisson, de
volaille ou de gibier; crustacés non vivants;
extraits de viande pour hamburgers.

Klasse 29 Vlees; vis; gevogelte en wild;
vleesextracten, gelei; jam; compote, eieren,
melk en andere zuivelproducten, met inbegrip
van melkdranken waarin melk overheerst en
milkshakes; spijsolién en -vetten,; boter;
vleeswaren; zuurkool; augurken; visfilets;
fruitsalades; fruitschijfjes; ham; groentesalades;
visgerechten,; augurken; ingemaakte vis;
ingemaakte vis; tofu, niet-levende schaaldieren;
gefermenteerde plantaardige voedingsmiddelen;
niet-levende ansjovis,; aardappelbeignets;
cacaoboter voor levensmiddelen; niet-levende
garnalenboeketten; verduurzaamde
champignons; gekonfijt fruit; room
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(zuivelproduct),; slagroom; niet-levende garnalen;
fruitsnacks; leverpatés; bereide lever; spek;
verduurzaamde olijven; tomatenpuree; worstjes;
gepaneerde worstjes; worstjes; appelmoes; niet-
levende zalm; varkensvlees; yoghurt; gerechten
en bereide maaltijden op basis van de
bovengenoemde producten, met name
fastfoodartikelen,; bereide salades,; ingeblikte
voedingsmiddelen op basis van bovenstaande
producten; rauwe hamburgerburgers; tofu-
biefstuk voor hamburgers; kalkoenbiefstuk voor
hamburgers; sojabiefstuk voor hamburgers;
kippendelen gebruikt als broodbeleg; viees-, vis-,
pluimvee- of wildbiefstuk; niet-levende
schaaldieren; vleesextracten voor hamburgers.

Classe 30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca;
sagou; succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales; pain; biscuits; gateaux;
patisserie et confiserie; glaces comestibles; miel;
sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever;
sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments);
sauces a salade; épices; pate d'amandes;
assaisonnements; aliments a base d'avoine;
avoine écachée; flocons d'avoine; gruau d'avoine;
capres; caramels (bonbons); chocolat; couscous
(semoule); creme anglaise; fondants (confiserie);
macarons (patisserie); mayonnaises; patés a la
viande (patisserie); piments (assaisonnements);
poivre; boissons a base de cacao; boissons a
base de café; boissons a base de chocolat;
boissons a base de thé; brioches; préparations a
base de cacao; aromates de café; en-cas a base
de céréales; chapelure; condiments; crémes
glacées; glaces alimentaires; ketchups (sauce);
cacao au lait; café au lait; chocolat au lait
(boisson); petits pains; pizzas; quiches;
hamburgers et autres sandwiches; sandwiches
garnis, y compris sandwiches a la viande, au
poisson, a la volaille, au gibier, au tofu, au
crustacé, également avec ajout d'extraits de
viande; glace a rafraichir; créme glacée; boissons
a base de thé; thé glacé; yaourt glacé (glaces
alimentaires); mets et plats préparés a base des
produits précités, en particulier articles de fast-
food; conserves de produits alimentaires a base
des produits précités.

Klasse 30 Koffie; thee,; cacao, suiker; rijst;
tapioca; sago; koffiesurrogaten, meel en
graanpreparaten; brood; koekjes; gebak; gebak
en suikerwerk; eetbaar ijs; honing;
melassestroop; gist; bakpoeder; zout; mosterd;
azijn; sauzen (specerijen),; saladedressings;
kruiden; marsepein; kruiderijen; havervoer;
Gepelde haver; haverviokken,; havermout;
kappertjes; karamels (snoepjes); chocolade;
couscous (griesmeel); vla; fondants (snoepgoed);
bitterkoekjes (gebak); mayonaises; vleespasteien
(gebak); pepers (kruiden); peper; dranken op
basis van cacao,; dranken op basis van koffie;
dranken op basis van chocolade; dranken op
basis van thee; broodjes, cacaopreparaten;
koffiearoma's; granensnacks; paneermeel;
specerijen; ijs; ijs; ketchup (saus); melkcacao;
melkkoffie; melkchocolade (drank); broodjes;
pizza's; quiches, hamburgers en andere
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sandwiches,; gevulde broodjes, met inbegrip van
broodjes met viees, vis, gevogelte, wild, tofu,
schaaldieren, ook met toegevoegde
vleesextracten, verfrissingsijs,; ijs; theedranken;
ijsthee,; bevroren yoghurt (ijs); gerechten en
bereide maaltijden op basis van de
bovengenoemde producten, met name
fastfoodproducten; geconserveerde
levensmiddelen op basis van de bovengenoemde
producten.

Classe 32 Bieres; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

Klasse 32 Bier; mineraalwater, spuitwater en
andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en
vruchtensappen, siropen en andere preparaten
voor de bereiding van dranken.

Classe 35 Publicité, y compris publicité en ligne
sur réseaux informatiques; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau; assistance dans les domaines
du marketing, de la publicité, de la promotion
publicitaire et concernant les affaires
commerciales, lors de la définition et de la mise
en application de la politique générale d'une
entreprise ou d'un groupe et/ou lors de
I'établissement et de la réalisation de projets
particuliers; consultations d'experts en matiére de
marketing, de publicité, de promotion publicitaire
et d'affaires commerciales; services de conseils
en gestion du personnel; services de
communication publicitaire afin de faciliter la
diversité et I'égalité des chances dans la pratique
de la vie professionnelle ou dans l'entreprise;
études, recherches et analyses de marchés;
sondages d'opinion; services administration pour
la compilation d'informations commerciales
statistiques sur des projets de travail dans le
domaine de la nutrition, de la santé, de
I'environnement et des ressources humaines.

Klasse 35 Reclame, met inbegrip van
onlinereclame op computernetwerken,; beheer
van commerciéle zaken; commerciéle
administratie; kantooradministratie;
administratieve werkzaamheden,; bijstand op het
gebied van marketing, reclame,
reclamebevordering en zakelijke
aangelegenheden, bij het bepalen en uitvoeren
van het algemene beleid van een onderneming of
groep en/of bij het opzetten en uitvoeren van
specifieke projecten; deskundig advies inzake
marketing, reclame, reclamebevordering en
zakelijke aangelegenheden; adviesdiensten op
het gebied van personeelsmanagement;
reclamecommunicatiediensten ter bevordering
van diversiteit en gelijke kansen in het
beroepsleven of in het bedrijf; marktstudies,
onderzoek en analyse; opiniepeilingen;
administratieve diensten voor het opstellen van
statistische bedrijfsinformatie over werkprojecten

Klasse 35 Reclame, publiciteit en beheer van
commerciéle zaken; zakelijke exploitatie van
bedrijven die zich bezig houden op het gebied van
bestellen en bezorgen van goederen, tevens langs
elektronische weg waaronder het internet en
telecommunicatie.
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op het gebied van voeding, gezondheid, milieu en
human resources.

Classe 43 Services de restauration Klasse 43 Bemiddeling bij reserveringen en
(alimentation); services visant a procurer des bestellingen van (afhaal) restaurants, tevens
boissons et des aliments préparés pour la langs elektronische weg waaronder het internet

consommation; services rendus par des salons de | en telecommunicatie.
thé, snack-bars, cantines, friterie, restaurants,
restaurants libre-service, restaurants rapides,
restaurants drive-in, bars, cafés et par des
établissements semblables; services visant a
procurer des boissons, aliments, mets et plats
préparés a emporter (restauration); services de
traiteurs; hébergement temporaire.

Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van
maaltijden),; diensten voor het verstrekken van
dranken en voor consumptie bereide gerechten;
diensten van theesalons, snackbars, kantines,
frituurs, restaurants, zelfbedieningsrestaurants,
fastfoodrestaurants, drive-in restaurants, bars,
cafés en soortgelijke instellingen; diensten voor
het verstrekken van dranken, etenswaren,
maaltijden en bereide maaltijden om mee te
nemen (eetgelegenheid),; cateringdiensten;
tijdelijke accommodatie.

NB: De waren- en dienstenlijst van deze
inschrijving is in het Frans. De Nederlandse
vertaling is uitsluitend ten behoeve van de
leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.

Klasse 35

28. De diensten reclame en beheer van commerciéle zaken komen expressis verbis voor in beide
lijsten en zijn dus gelijk. Publiciteit is een synoniem van reclame en deze diensten zijn dus eveneens gelijk.

29. De dienst zakelijke exploitatie van bedrijven die zich bezig houden op het gebied van bestellen en
bezorgen van goederen van het betwiste merk valt onder de dienst beheer van commerciéle zaken van
het ingeroepen merk en is dus gelijk daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide
diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde
beschouwd (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et
Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008,
ECLI:EU:T:2008:455).

30. De toevoeging tevens langs elektronische weg waaronder het internet en telecommunicatie bij het
betwiste merk betreft een modaliteit bij het verrichten van deze dienst en verandert de wezenlijke aard
van de dienst niet. Bovendien kunnen de diensten van het ingeroepen merk eveneens op die manier worden
geleverd.

Klasse 43

31. De dienst bemiddeling bij reserveringen en bestellingen van (afhaal) restaurants van het betwiste
merk zijn overeenstemmend met de diensten restauratie (het verstrekken van maaltijden), diensten voor
het verstrekken van dranken en voor consumptie bereide gerechten, diensten van theesalons, snackbars,
kantines, frituurs, restaurants, zelfbedieningsrestaurants, fastfoodrestaurants, drive-in restaurants, bars,
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cafés en soortgelijke instellingen, diensten voor het verstrekken van dranken, etenswaren, maaltijden en
bereide maaltijden om mee te nemen (eetgelegenheid) en cateringdiensten van het ingeroepen merk.
Zowel de diensten van het ingeroepen merk als deze van het betwiste merk zijn er immers op gericht de
consument te voorzien van voeding en dranken. De aard van deze diensten is derhalve dezelfde, deze
diensten zijn gericht op eenzelfde doelpubliek en worden ook verricht door dezelfde ondernemingen.

32. De toevoeging tevens langs elektronische weg waaronder het internet en telecommunicatie bij het
betwiste merk betreft een modaliteit bij het verrichten van deze dienst en verandert de wezenlijke aard
van de dienst niet. Bovendien kunnen de diensten van het ingeroepen merk eveneens op die manier worden
geleverd.

Conclusie

33. De diensten van het betwiste merk zijn deels identiek aan en deels overeenstemmend met de
diensten van het ingeroepen merk.

Vergelijking van de merken

34. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, sub b
BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van
associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken
soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het
verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet
op de verschillende details ervan (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 merken 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 te vergelijken merken zijn de volgende:
Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:
&
quickdelivery.nl
37. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, het ingeroepen merk bestaande uit een

woord van vijf dikke witte letters, schuin oplopend weergegeven in een liggende rode rechthoek. Het
betwiste merk bestaat uit het woordelement “quickdelivery.nl” met daarboven de sterk gestileerde
afbeelding van een scooter.

38. Het ingeroepen merk betekent “snel” in het Engels, het element quickdelivery in het betwiste merk
zal worden begrepen als “snelle levering”, hoewel het als één woord is geschreven. De gemiddelde
consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende
details ervan, maar dit niet neemt niet weg dat een consument die een woordmerk waarneemt, dat teken
zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden
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die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292 en
Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

39. Het gestileerde scootertje bovenaan het betwiste merk staat er wellicht ter verzinnebeelding van
de snelle levering. De extensie “.nl"” ten slotte is de toplevel domeinnaam voor Nederland. Het merk bestaat
dus uit de Engelse aanduiding voor snelle levering, een gestileerde scooter ter illustratie daarvan en de
domeinnaamextesie “nl”. Afgezien van de stilering van het scootertje is het merk dus beschrijvend voor
de betrokken diensten. De merken stemmen op begripsmatig vlak dus enkel overeen in het
gemeenschappelijk element “quick”.

40. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere
impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds
analyseert en vaak naar het merk 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). Dit is het geval bij het ingeroepen
merk, waarin het beeldelement louter wordt gevormd door een eenvoudige geometrische figuur, te midden
waarvan het woordelement in witte letters zich bevindt tegen een rode achtergrond. Deze figuratieve
elementen zullen door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als versiering en opmaak.

41. Het beeldelement in het betwiste merk zal daarentegen niet worden veronachtzaamd (zie in die
zin Gerechtshof  ‘s-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012,
ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). Enerzijds bevindt het zich geheel bovenaan het merk en in dat verband
zij eraan herinnerd dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van
een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).
Anderzijds zorgt juist de stilering van dit beeldelement voor enig onderscheidend vermogen van het merk.
Deze afbeelding zorgt dus voor een significant visueel verschil tussen de merken, die op visueel vlak dan
ook slechts overeenstemmen in het gemeenschappelijke eerste en beschrijvende element quick.

42, 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).

w

43. De extensie “.nl" is de vaste topleveldomeinnaam in internetadressen voor Nederland en zal
daarom als niet onderscheidend bestanddeel van het merk niet worden betrokken in de uitspraak wanneer
mondeling aan dit merk wordt gerefereerd (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november
2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit verschillende elementen over het algemeen
worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30

november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

44, Het ingeroepen merk telt één lettergreep, het betwiste merk telt er vijf. De eerste lettergreep van
de merken wordt hetzelfde uitgesproken, zodat de merken op auditief vlak in deze lettergreep
overeenstemmen.

Conclusie

45, Het eerste element van de merken is begripsmatig, visueel en auditief identiek. Gelet op het
beschrijvend karakter van dit element volgt hieruit naar het oordeel van het Bureau slechts een geringe
mate van overeenstemming van de merken in hun totaalindruk.
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A.2 Globale beoordeling

46. 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.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geinformeerd en omzichtig te zijn. Het
aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variéren naar gelang van de soort waren of diensten
waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om diensten die
behoren tot het reguliere consumptiepatroon van de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan
van een normaal aandachtsniveau.

48. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk
sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu is
het woordelement van het ingeroepen merk, QUICK, beschrijvend voor de betrokken diensten en in hoge
mate verwijzend naar de betrokken waren. Het merk heeft dus ab initio slechts een zwak onderscheidend
vermogen. Echter, opposant beroept zich op de bekendheid van zijn ingeroepen merk als gevolg van de
intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik ervan, alsmede van de gedane
inspanningen om de merken te promoten en voegt stukken toe ter ondersteuning daarvan (zie punt 14).
Verweerder betwist deze bekendheid niet (zie punt 18) zodat deze in confesso is en daarom heeft het
Bureau het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken.

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

50. De merken stemmen in hun totaalindruk slechts in geringe mate overeen, terwijl de betrokken
diensten deels identiek en deels overeenstemmend zijn. Gelet op de ruime bekendheid van het ingeroepen
merk, die in confesso is, geniet dit van een verruimde beschermingsomvang. Op basis van deze factoren,
en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek, ondanks de slechts
geringe mate van overeenstemming tussen de merken, kan menen dat de diensten afkomstig zijn van
dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor

verwarring.
B. Overige factoren
51. Verweerder stelt ten onrechte dat de mogelijke bekendheid van de ingeroepen merken het gevaar

voor verwarring vermindert (zie punt 18). Uit de vaste rechtspraak in deze materie blijkt immers juist het
tegendeel.

52. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van
de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is
vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen
(of afgewezen).
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C. Conclusie

53. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.
Aangezien de oppositie reeds dient te worden toegewezen op grond van het bestaan van
verwarringsgevaar, dient de andere door opposant aangevoerde grond (artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE)
niet meer te worden onderzocht.

Iv. BESLUIT

54, De oppositie met nummer 2015284 wordt toegewezen.
55. Benelux aanvraag 1393980 wordt niet ingeschreven.
56. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE

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

Den Haag, 30 maart 2021

Willy Neys Tineke Van Hoey Camille Janssen
(rapporteur)
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