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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 24 mei 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk LAB42 voor

diensten in de klassen 36, 41 en 42. Deze aanvraag is onder nummer 1396349 in behandeling genomen
en gepubliceerd op 4 juni 2019.

2. Op 1 augustus 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze
aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het oudere Uniemerk nummer 18037820 van het gecombineerde

woord/beeldmerk , ingediend op 20 maart 2019 en ingeschreven op 13 augustus 2019
voor diensten in klasse 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten in klasse 41 van het betwiste merk en is gebaseerd
op alle diensten van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-
verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: “BVIE").

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 6 augustus 2019. De procedure werd in eerste instantie
opgeschort omdat het ingeroepen merk nog niet was verworden tot registratie. Nadat het merk was
ingeschreven is de procedure hervat op 12 november 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 18 november 2020.

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, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de
identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant begint met uitleg over wat er onder het merk 42 wordt aangeboden, te weten de eerste
opleiding en school voor computerwetenschappen die volledig gratis is, voor iedereen, ook zonder diploma,
toegankelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. De school biedt haar diensten aan in Frankrijk en in de US en
er is een netwerk opgezet met verschillende partnerschappen in 0.a. Nederland, Belgié en Finland.

10. Voor wat betreft de vergelijking tussen de betrokken merken meent opposant dat deze visueel
een gemiddelde mate van overeenstemming hebben en fonetisch en conceptueel een hoge mate van
overeenstemming. Opposant merkt eveneens op dat het element “LAB” uit het betwiste merk beschrijvend
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is voor de diensten in klasse 41, zodat het element “"42” als het meest kenmerkende element ervan moet
worden beschouwd. Opposant verwijst in dit verband ook naar beslissingen van EUIPO.

11. De betrokken diensten zijn volgens opposant identiek dan wel zeer sterk gelijkend. De opposant
verwijst in dit verband ook naar verschillende beslissingen van EUIPO.

12. Opposant meent ten slotte dat het aandachtsniveau van het relevante publiek niet van dien aard
is dat dit een tegenwicht vormt voor de overeenstemming tussen de betrokken merken en diensten.

13. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring.
Hij verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren.

B. Reactie verweerder

14. Volgens verweerder kan in het ingeroepen merk mogelijk en met enige moeite een cijfer en/of
lettercombinatie worden gezien. Het verschil in grootte van het eerste en het tweede teken uit het merk
doet vermoeden dat het door de consument veeleer zal worden opgevat als “4Z2".

15. De betrokken merken stemmen volgens verweerder visueel en auditief niet overeen. Conceptueel
lijkt het onaannemelijk dat het cijfer "42” van het ingeroepen merk willekeurig is gekozen, nu dat cijfer
ook in vele publicaties wordt genoemd, zoals in “het antwoord op de ultieme vraag over het Leven, het
Universum, en Alles” naar het boek "The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy" van Douglas Adams en verwijst
naar “het antwoord op alles”; het betwiste merk zal daarentegen worden opvat als “een plaats waar
onderzoek naar het cijfer 42 (oftewel het antwoord op alles) wordt gedaan. Conceptueel is er dan ook geen
vergelijking mogelijk of sprake van slechts beperkte overeenstemming.

16. Dat de betrokken diensten identiek zijn, zoals door opposant wordt gesteld, wordt door verweerder
niet betwist. Hij meent evenwel dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoger ligt dan
gemiddeld, door de specifieke aard van de diensten, alsmede de prijs en frequentie van aanschaf van
onderwijsdiensten.

17. Ten aanzien van het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk meent verweerder dat
het cijfer "42"” veel wordt gebruikt in verband met technologische diensten, computersoftware en educatie
op (computer)technisch gebied en bij personen werkzaam in de IT-sector alom bekend is. Verweerder
verwijst daarbij eveneens naar een lijst met merkregistraties voor (figuratieve weergaves van) het cijfer
“42" in klasse 42. Op basis van die merkregistraties kan volgens verweerder de conclusie worden getrokken
dat de beschermingsomvang van het ingeroepen merk zeer beperkt is in relatie tot de relevante diensten
in klasse 41, zodat aan de figuratieve elementen meer gewicht moet toekomen.

18. Verweerder concludeert dat er geen overeenstemming bestaat tussen de betrokken merken. De
oppositie dient te worden afgewezen. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen,
zijn merk in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd en de opposant te verwijzen in
de kosten van de oppositie.

III. BESLISSING
A. Verwarringsgevaar

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

21. 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, Fltgel-flesje, C02/133HR, 14 november
2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken

22. 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 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 heemt 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).

23. 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).

24. 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:C:2006:164 en El
Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391 ).

25. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

4 z LAB42
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Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen merk is een woord-/beeldmerk dat visueel gezien bestaat uit twee elementen,
beide bestaande uit geometrische vormen, waarbij het eerste element beduidend groter is dan het tweede.
Dat eerste element is een strak en minimalistisch weergeven teken, dat volgens partijen kan worden
opgevat als het cijfer “4”, terwijl het tweede element lijkt te zijn opgebouwd uit verschillende tangram-
stenen.

27. Het ingeroepen merk is volgens het register een woord/beeldmerk en in zo’n samengesteld merk
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 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012,
ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen echter van
dusdanige aard dat het ingeroepen merk zonder nadere analyse daartoe door de gemiddelde consument
(hoogstwaarschijnlijk) niet zal worden opgevat als “42”. Hoewel het ingeroepen merk wellicht kan worden
opgevat als bestaande uit een cijfer en/of meer cijfers — zo menen zowel opposant als verweerder dat het
eerste element in het betreffende merk het cijfer “4” betreft en sluit verweerder niet uit dat het tweede
element mogelijk als een “2” wordt opgevat - is het Bureau van mening dat dit enkel dan het geval zal zijn
nadat het ingeroepen merk nader wordt bekeken. De eerste indruk die wordt gewekt is niet direct die van
het cijfer “42".

28. Het element dat mogelijk als een “4” wordt opgevat is geen standaard of voor de hand liggende
weergave van dat cijfer. Over het algemeen loopt de onderaan geplaatste verticale streep door naar boven
totdat deze de bovenkant van het teken bereikt, zodat dit cijfer een “rug” heeft. In ieder geval geldt dat
die verticale streep doorloopt boven de horizontale streep die hij raakt en deze dus doorkruist. In het
ingeroepen merk is echter van geen van beide sprake; de verticaal geplaatste streep eindigt waar hij de
horizontaal geplaatste streep raakt.

29. Ook voor het element dat, in ieder geval volgens de opposant, mogelijk als een “2” wordt opgevat
geldt dat dit geen standaard en/of voor de hand liggende weergave van dat cijfer is. Het oogt als
verschillende simpele, recht vormgegeven geometrische vormen die aan elkaar raken. De uiteinden van
zowel de bovenkant als de onderkant lijken driehoeken die naar onder en beneden wijzen waarbij die
driehoeken, door de witruimte tussen de driechoeken en het middelste element, enigszins los lijken te staan
van dat middelste element. Het middelste element bestaat uit een geometrische vorm die in het midden
smaller oogt en waarvan de uiteinden schuin lopen. De over het algemeen ronde vorm die het cijfer “2”
kenmerkt, ontbreekt in het element zoals in het ingeroepen merk.

30. Het bovenstaande is in het bijzonder relevant omdat volgens de rechtspraak de perceptie van het
merk in het hoofd van de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende
rol speelt bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. In dit verband zij erop gewezen dat de
gemiddelde consument het teken beoordeelt in een aankoopsituatie, waarin deze gewoonlijk geen
uitvoerige analyse verricht. Bijgevolg moet niet alleen een teken dat in werkelijkheid onmogelijk te lezen
of te ontcijferen is, als onleesbaar worden beschouwd, maar ook een teken dat zo moeilijk te ontcijferen,
te begrijpen of te lezen is, dat een redelijk oplettende en omzichtige consument hier niet in slaagt zonder
een analyse te verrichten die verder gaat dan wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht in een
aankoopsituatie (zie GEU, Ricci (Stradivari 1715), T-340/06, 2 juli 2008, ECLI:EU: T:2008:241). Er zij
daarbij op gewezen dat het loutere feit dat opposant het merk bij de indiening van aanvraag de naam "42"
heeft gegeven, niet automatisch impliceert dat het relevante publiek het ook zo op zal vatten (zie GEU
arrest van 24 januari 2012, (RUAN) B, T-593/10, ECLI: EU:T:2012:25).
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31. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat het relevante publiek ook na die analyse niet het cijfer “42”
herkent. De stilering van de beide elementen en hoe die zich tot elkaar verhouden, maken het niet voor
de hand liggend dat het relevante publiek er het cijfer "42” in ontwaart.

32. Het betwiste merk is een zuiver woordmerk, “LAB42". In dit merk is het cijfer “4” te ontwaren,
maar dat is op wezenlijk andere wijze weergegeven dan het element in het ingeroepen merk dat volgens
partijen als het cijfer "4” kan worden gezien. Ook de overige elementen komen niet overeen, waarbij met
name opvalt dat het betwiste merk beduidend langer is.

33. Het Bureau is van oordeel dat de betrokken merken visueel gezien dan ook niet overeenstemmen.
Auditieve vergelijking

34. 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).

35. Nu het ingeroepen merk door het Bureau wordt beoordeeld als een merk dat woordelementen mist
(zie hierboven), wordt het ingeroepen merk niet uitgesproken. Hoogstens kan de visuele of conceptuele
inhoud ervan mondeling worden beschreven. Een dergelijke beschrijving valt echter noodzakelijkerwijs
samen met hetzij de visuele waarneming, hetzij de conceptuele waarneming van het betrokken merk.
Bijgevolg hoeft de fonetische perceptie van een beeldmerk zonder woordelementen niet afzonderlijk te
worden onderzocht en vergeleken met de fonetische perceptie van andere merken (GEA, Kajman, T-
634/13, 30 september 2015, ECLI:EU:T:2015:738).

36. Voorgaande betekent dat een auditieve vergelijking niet mogelijk is.
Begripsmatige vergelijking

37. Nu het ingeroepen merk door het Bureau wordt beoordeeld als een merk dat woordelementen mist
en dat bestaat uit geometrische vormen zonder vaststaande betekenis (zie hierboven), zal hierin voor het
relevante publiek geen duidelijk concept te zijn ontwaren.

38. Het betwiste merk daarentegen zal worden opgevat als een combinatie van het teken “LAB"”, dat
door het relevante publiek zal worden opgevat als de afkorting van het woord “laboratorium” ter aanduiding
van de methode, of zelfs de productieplaats, van de diensten die onder het betwiste merk worden
aangeboden. Het element 42" zal worden opgevat als het cijfer 42, dat een bepaalde hoeveelheid of aantal
aangeeft. Dat betekent dat het betwiste merk zal worden opgevat als een verwijzing naar het 42ste
laboratorium. Daarmee ligt de nadruk op het concept van een laboratorium.

39. Met voorgaande in gedachten verschillen de betrokken merken begripsmatig.
Conclusie
40. De betrokken merken stemmen visueel gezien niet overeen, terwijl een auditieve vergelijking niet

mogelijk is en de merken begripsmatig verschillen. Met het voorgaande in gedachten meent het Bureau
dat de totaalindruk van de merken niet overeenstemt.
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Vergelijking van de diensten

41. Aangezien de totaalindruk van de merken niet overeenstemt, is het niet nodig om in te gaan op
de vergelijking van de diensten. Zelfs al zouden de diensten identiek zijn dan kan er geen sprake zijn van
gevaar voor verwarring omdat er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.2ter, lid 1 sub
b BVIE). Daarnaast staat tussen partijen vast dat er sprake is van identieke diensten. Gelet op het beginsel
van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de
door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Ook om die reden in een vergelijking
van de betreffende diensten niet nodig.

42. Voor de volledigheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden de diensten
hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

KL 41 Opleiding; onderwijs; onderwijs; onderwijs- | KL 41 Onderwijs; opleiding; het organiseren en
en opleidingsdiensten, met inbegrip van
computer- en coderingsdiensten; interactieve
opleiding en verstrekking van opleidingsinformatie | seminars, lezingen en andere educatieve
over elk computernetwerk, open of gesloten, met
inbegrip van internet; scholen, instellingen en
toepassingsscholen; organisatie en uitvoering van | onderwijsfaciliteiten.
educatieve tests en opleidingsworkshops;
amusement; organisatie van wedstrijden
(educatief of amusement); organisatie en
uitvoering van symposia, conferenties,
evenementen, workshops of congressen voor
educatieve doeleinden; organisatie van
tentoonstellingen voor culturele of educatieve
doeleinden; reservering van tickets voor voor
voorstellingen.

verzorgen van trainingen, workshops, cursussen,

bijeenkomsten; het ter beschikking stellen van

B. Overige factoren

43. Verweerder meent dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoger ligt dan gemiddeld,
door de specifieke aard van de diensten, alsmede de prijs en frequentie van aanschaf van
onderwijsdiensten (zie punt 16). Naar oordeel van het Bureau zijn de betrokken diensten naar hun aard
gericht op publiek dat op zoek is naar een opleiding om op die manier hun kennis en vaardigheden te
ontwikkelen en vergroten. Met dat doel in gedachten, alsmede het feit dat het doen van een opleiding over
het algemeen gepaard gaat met aanzienlijke investeringen qua tijd, energie en/of geld (de opleiding moet
worden bekostigd), meent het Bureau met verweerder dat inderdaad sprake is van een aandachtsniveau
dat hoger zal zijn dan gemiddeld.

44, Verweerder meent verder dat het feit dat er dat er veel merkregistraties zouden bestaan met
daarin het element “42"” maakt dat “42” beperkt onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken
diensten in klasse 41. Volgens vaste rechtspraak is het echter enkel het gebruik op de markt van zulke
merken dat relevant is en niet het aantal merkregistraties (zie in het bijzonder de arresten van het GEU
Toro de Piedra, T-358/09, 13 april 2011, ECLI:EU:T:2011:174; GEU David Mayer, T-498/10, 8 maart 2013,
ECLI:EU:T:2013:117). En zelfs bij zulk gebruik is het weliswaar niet volledig uitgesloten dat in bepaalde
gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van
twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien ten
minste genoegzaam wordt 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 verzoeker waarop de vordering 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,
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7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333 ; LIFE BLOG, T- 460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2007:333).
In casu werd dit bewijs echter niet geleverd.

C. Conclusie

45. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er geen gevaar voor
verwarring bestaat.

Iv. BESLUIT

46. De oppositie met nummer 2015394 wordt afgewezen.
47. Benelux aanvraag 1396349 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.
48. 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, 15 februari 2022

BOIP

€

4

Pieter Veeze Camille Janssen Eline Schiebroek
(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Jeanette Scheerhoorn



