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I. FEITEN EN PROCEDURE 

A. Feiten 

1. Op 19 juni 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren in de klassen 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22 en 28. Deze 

aanvraag is onder nummer 1419508 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 juli 2020. 

2. Op 8 september 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze 

aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1037650 met geldigheid in de 

Europese Unie van het beeldmerk , ingediend en ingeschreven op 12 april 2010 voor 

waren in klasse 9. 

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren van de betwiste aanvraag in klasse 9 en is gebaseerd op 

alle waren 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 9 september 2020. 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 9 juni 2021. 

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN 

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau 

in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit 

of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie. 

A. Argumenten opposant 

9. Het woordelement CALX in het betwiste merk is volgens opposant van ondergeschikt belang, 

aangezien deze term verwijst naar een substance formed from an ore or mineral that has been heated, 

aldus Wikipedia. Deze term is derhalve een algemene en gebruikelijke aanduiding en moet buiten 

beschouwing worden gelaten bij de vergelijking van de merken. Opposant concludeert dat het 

onderscheidende en dominante element van het betwiste merk gelegen is in het figuratieve element. 
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10. Volgens opposant is het algemeen bekend dat de consument eerder de figuratieve dan de verbale 

elementen van een merk onthoudt als de belangrijkste elementen, in het bijzonder wanneer het verbale 

element bestaat uit een eerder generieke term. In het onderhavige geval zal het relevante publiek zich 

dus eerder het beeldelement van het betwiste merk herinneren dan het woordelement. 

11. Opposant stelt vast dat beide figuratieve elementen een kruis voorstellen met een identieke 

structuur en opzet, namelijk bestaande uit vier armen, elke arm even lang, uitgaande van een gelijk 

centraal gedeelte, en elke arm bestaande uit twee buitenste en een binnenste gedeelte. Ook de afmetingen 

van de armen en het centrale gedeelte zijn vrijwel identiek. Opposant concludeert dat de merken vanuit 

visueel oogpunt sterk overeenstemmen. 

12. Aangezien het ingeroepen merk een zuiver beeldmerk is en geen betekenis heeft, is een auditieve 

en begripsmatige vergelijking niet mogelijk, aldus opposant. 

13. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn volgens opposant deels dezelfde als die van het 

ingeroepen merk en deels in meerdere of mindere mate overeenstemmend met deze waren.  

14. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en op grond daarvan verzoekt hij het 

Bureau het betwiste merk te weigeren voor alle waren in klasse 9. 

B. Reactie verweerder 

15. Verweerder vindt de oppositie lachwekkend, omdat hij de X meer als een bron van kracht wil 

benadrukken in het logo. De opposant heeft een totaal ander beeld en is gericht op een mens. 

III.  BESLISSING 

A.1 Verwarringsgevaar 

16. 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.  

17. 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”.  

18. 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, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 

2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006). 
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Vergelijking van de merken en van de waren 

19. 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). 

20. 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). 

21. 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). 

22. De te vergelijken merken en waren zijn de volgende: 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

 

 

Class 9 Consumer electronics, namely, portable 
multimedia players, digital audio players and 
recorders, MP3 players, personal digital assistants 
(PDAs), DVD players and recorders, computer game 
consoles for use with an external display screen or 
monitor, digital cameras, and mobile phones, laptop 
computers, televisions, satellite dish receivers, 
home and automobile stereo systems comprising 

stereo speakers and stereo receivers, and hard disk 
drives; accessories for hand held digital electronic 
devices, namely, electronic docking connectors, 
docking stands and cradles, and docking stations; 
batteries and battery packs; battery chargers; 
travel charging kits comprising electric charging 
cables and adapters; electrical connectors, wires, 
cables, adapters, and USB (universal serial bus) 
hardware in the nature of computer peripherals; 
High Density Multimedia Interface (HDMI) 
apparatus, namely, ports, cables and switches; 
wired and wireless remote controls for automobile 

and home audio devices; remote control transmitter 
for radio-controlled devices; stereo amplifiers and 
speaker base stations in the nature of speaker 
enclosures; audio systems comprising audio 
speakers and audio-video receivers; audio 
recorders; image scanners, video screens and 

Klasse 9 Babyfoons; Communicatieapparaten; 
Draadloze signaalversterkers; Draadloze 
zenders en ontvangers; Handsets voor mobiele 
telecommunicatie; Hoofdtelefoons voor 
communicatie; Intercommunicatiesatellieten; 
Satellietontvangers; Tuners; USB-hubs; 
Opladingsbanken; Beschermers voor de ogen; 
Beschermers voor het hoofd; Gasmaskers; 

Infrarood thermometers; Temperatuurmeters; 
Kamerthermostaten; Media content; 
Antenneversterkers; Decoders; Draadloze 
toetsenborden; Elektronische decoders; 
Elektronische kalenders; Notebooks 
(Elektronische -); Ontvangstations voor 
signalen; Opname-apparatuur; Zendappratuur 
(Optische -); Versterkers voor voertuigen; 
Versterkers (Elektronische -); Versterkers 
(Digitale -); Versleutelingstoestellen (met 
automatische synchronisatie); Audioadapters; 
Ooglenzen; Optisch glas; Slimme brillen; 

Achteruitkijkcamera's voor voertuigen; 
Babyfoons (Elektronische -); Babyfoons met 
beeldscherm; Videobewakingssystemen; 
Zuurstofmaskers, niet voor medische 
doeleinden; Duikbrillen; Ademhalingsapparaten, 
niet voor medisch gebruik; 
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media readers in the nature of flash card readers; 
protective sleeves, screen protectors, storage 
cases, bags and carrying cases, all specifically 
adapted for hand-held digital electronic devices, 
portable multimedia players, digital audio players, 
and mobile phones; attachment devices, namely, 
holders, straps, armbands, lanyards, and belt clips 
specially adapted for handheld digital electronic 

devices, portable multimedia players, digital audio 
players, and mobile phones. 
 
Klasse 9 Consumentenelektronica, namelijk 
draagbare multimediaspelers, digitale audiospelers 
en recorders, mp3-spelers, personal digital 
assistants (PDA's), dvd-spelers en recorders, 
computerspelconsoles voor gebruik met een extern 
beeldscherm of monitor, digitale camera's en 
mobiele telefoons, laptopcomputers, televisies, 
satellietschotelontvangers, stereosystemen voor 
thuis en in auto's, bestaande uit stereoluidsprekers 

en stereo-ontvangers, en harde schijven; 
accessoires voor draagbare digitale elektronische 
apparaten, namelijk elektronische 
dockingconnectoren, dockingstandaarden en -
houders, en dockingstations; batterijen en 
batterijpakken; batterijladers; reislaadsets 
bestaande uit elektrische oplaadkabels en -
adapters; elektrische aansluitingen, draden, kabels, 
adapters, en USB (universele seriële bus)-hardware 
in de aard van computerrandapparatuur; High 
Density Multimedia Interface (HDMI)-apparatuur, 

namelijk poorten, kabels en schakelaars; bekabelde 
en draadloze afstandsbedieningen voor 
audioapparatuur in auto's en thuis; 
afstandsbedieningszenders voor radiogestuurde 
apparatuur; stereoversterkers en 
luidsprekerbasisstations in de aard van 
luidsprekerbehuizingen; audiosystemen bestaande 
uit audioluidsprekers en audio-video-ontvangers; 
audiorecorders; beeldscanners, videoschermen en 
medialelezers in de aard van flashkaartlezers; 
beschermhoezen, schermbeschermers, 
opbergkoffers, tassen en draagtassen, alle speciaal 

aangepast voor draagbare digitale elektronische 
toestellen, draagbare multimediaspelers, digitale 
audiospelers en mobiele telefoons; 
bevestigingsmiddelen, namelijk houders, riemen, 
armbanden, sleutelkoorden en riemklemmen 
speciaal aangepast voor draagbare digitale 
elektronische toestellen, draagbare 
multimediaspelers, digitale audiospelers en mobiele 
telefoons. 

Ademhalingsapparaten voor het 
onderwaterzwemmen; Duikpakken; Snorkels; 
Snorkels voor het duiken; Trimvesten voor 
duikers; Wetsuits voor duikers; Hoesjes voor 
tabletcomputers; Hoesjes voor tablets; Hoesjes 
voor smartphones; Hoesjes voor mobiele 
telefoons; Hoesjes met klep voor 
tabletcomputers; Hoesjes van leder voor 

smartphones; Waterdichte hoesjes voor 
smartphones; Hoesjes voor telefoonhoorns; 
Audiokabels; Audio-apparatuur; Elektrische en 
elektronische componenten; Elektrische 
voedingsapparaten; Scartkabels; Digitale 
computerkaarten; Aangepaste etuis voor 
mobiele telefoons; Agenda's (Elektronische -); 
Audio-expanders; Bevestigingen voor monitors; 
Communicatie-apparatuur; Bellen 
[signaalapparatuur]; Beveiligingscamera's; 
Brandmelders; Elektrische alarmbellen; 
Batterijen voor zaklampen; Telefoonkabels; 

Usb-kabels voor mobiele telefoons; Hoezen 
voor telefoons [speciaal aangepast]; Handsfree 
kits voor mobiele telefoons; Flip covers voor 
mobiele telefoons; Mobiele telefoonhoesjes van 
leder of imitatieleder; Mobiele telefoonhoesjes 
van stof of textiel; Houders voor het handsfree 
gebruiken van mobiele telefoons. 

NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en 

dienstenlijst van deze inschrijving is niet het 
Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend 
ten behoeve van de leesbaarheid van deze 
beslissing toegevoegd. 

 

 

Vergelijking van de merken 

23. Het ingeroepen merk is een zuiver beeldmerk, bestaande uit een aantal gebogen witte lijnen en 

een cirkel in een zwart vierkant met afgeronde hoeken. De gebogen lijnen hebben de vorm van een 

boemerang en zijn symmetrisch geplaatst aan vier zijden. De witte cirkel bevindt zich bovenaan in het 
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midden, waardoor het geheel tevens kan worden gezien als een gestileerde afbeelding van een menselijke 

figuur met gespreide armen en benen. 

24. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit vier gebogen blauwe 

lijnen, eveneens in de vorm van een boemerang en symmetrisch geplaatst aan vier zijden. De uiteinden 

van de gebogen lijnen zijn afgerond en het geheel bevindt zich op een witte achtergrond. Onder dit 

beeldelement staat het woord CALX in grote zwarte letters. 

25. Volgens opposant is dit woord geheel beschrijvend, aangezien het volgens Wikipedia een term is 

voor een "stof gevormd uit een erts of mineraal dat is verhit" (zie punt 9). Het Bureau is daarentegen van 

oordeel dat slechts weinigen zullen weten dat “calx” de Latijnse benaming is voor kalksteen, waarvan de 

woorden kalk en het scheikundig element calcium zijn afgeleid. Bovendien zou het woord dan nog hooguit 

beschrijvend kunnen zijn voor bijvoorbeeld mineralen of voedingssupplementen en al helemaal niet voor 

de betrokken waren in klasse 9, waarmee het geen enkel verband houdt. Gelet op de weinig gebruikelijke 

benaming is het Bureau echter van oordeel dat het merk in de ogen van het in aanmerking komend publiek 

in het geheel geen betekenis heeft. 

26. Anders dan opposant stelt (zie punt 10) heeft bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) 

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). 

In het voorliggende geval zullen de figuratieve elementen echter beslist niet aan de aandacht van de 

betrokken consument ontsnappen (zie in die zin Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 

200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), aangezien zij geheel bovenaan het 

merk staan en de consument in het algemeen meer belang hecht 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). Daarnaast bestaan 

de figuratieve elementen uit een nogal opvallende abstracte figuur. Dit gegeven neemt echter niet weg dat 

ook het woordelement zal worden herinnerd om reeds genoemde reden en aangezien het opvallend is 

weergegeven in grote, dikke zwarte letters. In dit opzicht verschilt het betwiste merk van het ingeroepen 

merk, aangezien dit laatste geen woordelement bevat. 

27. Verweerder ziet in zijn logo de letter X als een bron van kracht, terwijl het ingeroepen merk eerder 

gericht is op een mens, waardoor hij de oppositie lachwekkend vindt (zie punt 15). Het Bureau begrijpt 

hieruit dat hij de merken geheel verschillend vindt, maar ziet naast deze interpretatie toch ook een aantal 

punten van gelijkenis. Afgezien van de afgeronde uiteinden bij het betwiste merk is de vorm van de 

gebogen lijnen dezelfde, alsook hun positie en de symmetrische plaatsing. Daarnaast zijn zij nagenoeg 

even groot en sluiten zij precies eenzelfde oppervlak in. De witte cirkel in het ingeroepen merk suggereert 

een (zeer gestileerde) menselijke figuur, maar althans de uitgespreide armen en benen zijn ook denkbaar 

bij het betwiste merk. 

28. In dit verband zij er nog op gewezen dat er rekening mee moet worden gehouden 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). 

29. Op auditief vlak is een vergelijking niet mogelijk, aangezien het ingeroepen merk louter figuratief 

is. Immers, de fonetische weergave van een merk komt overeen 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 merk (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). 
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30. Een begripsmatige vergelijking is evenmin aan de orde, aangezien de figuratieve elementen geen 

conceptuele inhoud hebben en het publiek zoals gezegd aan het woordelement van het betwiste merk geen 

vaststaande betekenis zal ontlenen. 

Conclusie  

31. De merken zijn visueel overeenstemmend en een auditieve en begripsmatige vergelijking is niet 

aan de orde.  

Vergelijking van de waren 

32. Opposant gaat uitvoerig in op de vergelijking van de betrokken waren en komt tot de bevinding 

dat deze deels dezelfde en deels in al dan niet sterke mate overeenstemmend zijn (zie punt 13). 

Verweerder gaat in het geheel niet in op de vergelijking van de waren (zie punt 15). 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. De overeenstemming van de waren is 

dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken. 

A.2 Globale beoordeling 

33. 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. 

34. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het 

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

waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om 

waren die zowel bestemd kunnen 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 mag worden geacht.  

35. 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 

heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van 

de betrokken waren beschrijft. 

36. 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).  

37. De merken zijn visueel overeenstemmend en een auditieve en begripsmatige vergelijking zijn niet 

mogelijk. De gelijkheid of overeenstemming van de betrokken waren is in confesso. Op basis van 

bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het 

publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden 

onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring. 
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B. Conclusie 

38. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring. 

IV.  BESLUIT 

39. De oppositie met nummer 2016351 wordt toegewezen. 

40. Benelux aanvraag 1419508 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren: 

Klasse 9: alle waren. 

41. Benelux aanvraag 1419508 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien de 

oppositie daar niet tegen was gericht: 

Klassen 3, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22 en 28: alle waren. 

42. 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, 8 april 2022 

 

  

Administratieve behandelaar: Guy Abrams 
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