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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 28 december 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende

gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 11 en 20 en diensten in klasse 35:

De aanvraag is onder nummer 1432507 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 januari 2021.

2. Op 19 maart 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag.
De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
- Europese inschrijving 000096644 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk

GIRA

, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 24 maart 1998 voor waren in de klassen 9 en 11
en diensten in klasse 41 (hierna ook: ingeroepen merk 1);
- Europese inschrijving 002850170 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk

GIRA

, ingediend op 17 september 2002 en ingeschreven op 14 september 2004 voor waren in de
klassen 6, 9, 11, 14, 17 en 20 en diensten in de klassen 37, 38, 40, 41 en 42 (hierna ook:
ingeroepen merk 2);

- Europese inschrijving 015158553 van het woordmerk Gira E3, ingediend op 26 februari 2016 en
ingeschreven op 31 augustus 2017 voor waren in de klassen 9 en 11 en diensten in klasse 35
(hierna ook: ingeroepen merk 3).

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en gebaseerd op
alle waren en diensten van de ingeroepen oudere merken. Bij het indienen van zijn argumenten heeft de
opposant voor wat betreft de waren en diensten waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven alleen
een concrete vergelijking gemaakt met waren en diensten in de klassen 6, 11, 20 en 35 van de ingeroepen
oudere merken.

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 23 maart 2021. Op verzoek van partijen is de cooling-
off periode eenmaal met vier maanden verlengd. In de loop van de administratieve fase van de procedure
heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend en hebben beide partijen
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argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het
bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 17 juni 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. In zijn argumenten ter ondersteuning van de oppositie merkt opposant op dat hij een
toonaangevende marktleider is op het gebied van schakelaars, wandcontactdozen en andere intelligente
en innoverende producten en oplossingen voor velerlei onderdelen van gebouwinstallaties. De
onderneming is opgericht in 1905 en is vertegenwoordigd in 36 landen, verspreid over de gehele wereld.
Opposant is winnaar van een groot aantal ‘design-awards’ voor veel van zijn producten. De producten en
diensten van opposant worden al sinds 1964 onder het merk GIRA gevoerd en op grote schaal
geproduceerd en door middel van honderden leveranciers en installateurs geleverd en geinstalleerd in de
Benelux en andere landen in de Europese Unie.

10. Volgens opposant bezitten de oudere rechten waarop de oppositie is gebaseerd ‘ab initio’
onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor zij zijn ingeschreven en is dit
onderscheidend vermogen toegenomen door het jarenlange en intensieve wereldwijde gebruik van de
merken van opposant. Dit wordt ook aangetoond door de overgelegde gebruiksbewijzen, aldus opposant.

11. GIRA en NIRA hebben in hun totaliteit geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen
taal. De begripsmatige vergelijking speelt dan ook geen rol voor de beoordeling.

12. Het betwiste teken NIRA timeless bestaat uit woordelementen en een beeldelement. De consument
zal het woord NIRA als het dominante element van het teken beschouwen, aangezien het woord NIRA
prominent en in aanzienlijke lettergrootte en -dikte in de kleur zwart binnen het merk is afgebeeld.
Daarnaast kan timeless als aanduiding van de betrokken waren en dus als beschrijvend worden gezien.
Het beeldelement is niet bepalend voor het onderscheidend vermogen binnen het merk. De consument zal
zich focussen op het woord NIRA en het merk ook als zodanig benoemen. Het woordelement NIRA moet
vergeleken worden met het woordmerk GIRA. De woorden GIRA en NIRA bestaan beide uit twee
lettergrepen. Ze verschillen slechts één letter. Hierdoor zijn de tekens visueel in hun totaalindruk sterk
overeenstemmend.

13. Bij de auditieve vergelijking dient in ogenschouw te worden gehouden dat enkel het woordelement
van het teken van belang is, immers deze zal worden uitgesproken. Het woord timeless in het betwiste
teken is zodanig ondergeschikt dat het waarschijnlijk niet zal worden uitgesproken. Hoewel de eerste letter
van de eerste lettergreep in de merken en het teken verschillend is, zijn de overige letters identiek en
zullen zij identiek worden uitgesproken. Er bestaat dan ook een zeer sterke overeenstemming tussen de
beide tekens op auditief vlak.

14. De waren in klasse 11 van het betwiste teken die betrekking hebben op verlichting, te weten
“verlichtingsonderdelen en -apparatuur, verlichtingsapparatuur” zijn identiek aan de verlichting
gerelateerde waren waarvoor de merken van opposant zijn ingeschreven. Daarnaast zijn “verwarmings-,
stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparatuur” en “radiatoren” identiek
dan wel soortgelijk aan "“Verwarmingsapparaten, straalkachels, elektrische verwarmingsapparaten,
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ventilatie- en airconditioningsapparaten” van opposant. “fittingen, alsmede koppel-, regel-, aansluit-
meng- en verdeelarmaturen, specifiek aangepast voor sanitaire installaties; kranen; sifons voor
waterleidingen” en “waterleidingsinstallaties en - apparaten; handmatig en automatisch bestuurbare
mengventielen, zijnde onderdelen van waterleidingsinstallaties” zijn verder soortgelijk aan de in klasse 6
van ingeroepen merk 2 genoemde waren: "Ophang- en bevestigingselementen, bevestigingsstrips,
draagconstructies, klemmen, profielen, kabelkanalen, kabelaansluitingen, omkeerelementen voor kabels,
alle voornoemde goederen van metaal; klein ijzerwaren; niet-elektrische metalen kabels en draden”.

De overige in klasse 11 opgenomen waren van het betwiste teken: “Sanitaire installaties en apparaten;
(stoom)douchecabines; douchebakken, douchecabines, wastafels, closetpotten, bidets en urinoirs;
badkuipen, douches, gootstenen, spoelbakken en garnituren hiervoor, voor zover niet begrepen in andere
klassen” zijn soortgelijk, dan wel complementair aan de speciale badkamerproducten die onder het merk
GIRA worden aangeboden en die zijn ingeschreven in klassen 6 en 9. Hierbij valt te denken aan de voor
badkamers geschikte stopcontacten, thermostaten en badkamer radio’s. Hoewel deze waren wellicht
minder met elkaar gemeen lijken te hebben, zullen deze wel worden aangeboden via dezelfde
verkoopkanalen, denk onder meer aan sanitair winkels en bouwmarkten.

15. De in klasse 20 opgenomen waren van het betwiste teken: "Meubelen; sanitaire meubelen;
spiegels, spiegelkasten, meubelen en kleine meubelen voor badkamers; aanrechten; badkamermeubelen;
planchetten (meubelen); handgrepen, niet van metaal, voor meubelen” zijn deels soortgelijk aan de waren
in klasse 6, 9, 11 en/of 20. Het betreft hier (badkamer)meubelen welke complementair zijn aan de speciale
badkamer producten welke onder het merk GIRA worden aangeboden. Daarnaast zijn handgrepen
soortgelijk aan de “klein ijzerwaren” in klasse 6 en vallen "sleutelkasten” onder de bredere term
“"meubelen”, aldus opposant.

16. De volgende diensten in klasse 35 van het merk van opposant “Advisering inzake bedrijfsvoering,
Advisering over bedrijfsorganisatie; Presentatie van goederen op communicatiemedia, voor
verkoopdoeleinden; Public relations” zijn soortgelijk aan de volgende diensten in klasse 35 van het betwiste
teken: “Reclame; beheer van commerciéle zaken, waaronder in het kader van franchiseovereenkomsten
of ten behoeve van franchisenemers; zakelijke administratie; administratieve diensten, waaronder bij het
opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten; uitgeven van reclamedrukwerk,; verspreiding van
reclamemateriaal; promotionele activiteiten,; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en
bedrijfsadministratieve advisering, marketing;, marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse” en
“organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciéle doeleinden; handelsinformatie;
samenstellen en beheren van gegevensbestanden, advisering, voorlichting en informatie inzake
voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet”. Het
betreft immers in beide gevallen diensten die van doen hebben met (advisering inzake) bedrijfsvoering en
(verkoop) promotie. Dat de diensten op verschillende manieren worden omschreven doet niet af aan het
feit dat in de basis dezelfde diensten worden beoogd. "commercieel-zakelijke bemiddeling bij aankoop en
verkoop, de import en export, alsmede van groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in
de klassen 11 en 20 genoemde waren en andere handelsproducten, waaronder op het gebied van
badkamer en toiletinrichtingen” in de aanvrage van verweerder zijn soortgelijk aan de verschillende
"Groothandels- en detailhandelsdiensten” zoals opgenomen in klasse 35 van het merk van opposant.

17. Uit het voorgaande volgt dat de waren en diensten uit de registraties identiek, dan wel soortgelijk
zijn aan de waren en diensten uit de aanvrage.

18. In dit geval bestaat het relevante publiek zowel uit vakmensen uit de huisinrichting/sanitair sector
(architecten, ingenieurs, bouwlieden groot- en detailhandelaren) als uit consumenten. Vakmensen
installeren de (badkamer) apparatuur die vervolgens door consumenten gebruikt wordt. Het
aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag dus normaal geacht worden.
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19. Daarnaast moet worden meegewogen dat de toepassing van de betreffende waren en diensten
van merk en teken plaatsvindt in onder meer dezelfde branche (sanitair en badkamers) en ten aanzien
van hetzelfde publiek (vakmensen alsmede consumenten). Bovendien lijkt verweerder met het betwiste
teken mee te willen liften op het succes en het onderscheidend vermogen van het merk GIRA. Verweerder
trekt derhalve door gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit dit gebruik
en doet alsmede afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk GIRA.

20. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek en verzoekt het
Bureau de oppositie toe te wijzen en het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de
kosten.

21. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik van ingeroepen merken
1 en 2, heeft opposant nog verschillende aanvullende stukken ingediend, waaronder brochures, catalogi,
foto’s van beurzen en verpakkingen, facturen, product invoices en uitdraaien van websites.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder merkt naar aanleiding van de ingediende gebruiksbewijzen op dat bepaalde stukken
buiten beschouwing moeten worden gelaten omdat deze in het Duits zijn of onduidelijk zijn. Uit de
gebruiksbewijzen die wel in aanmerking kunnen worden genomen volgt dat het merk GIRA wordt gebruikt
voor schakelaars en smarthome systemen (klasse 9). Volgens verweerder is alleen gebruik voor deze
specifieke waren in klasse 9 bewezen en niet voor de voor verweerder belangrijke waren in de klassen 11
en 20 en de diensten in klasse 35.

23. Wat betreft de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat wanneer de ingeroepen merken
worden vergeleken met het betwiste teken enkel de 3 letters IRA dezelfde zijn. De ingeroepen merken
beginnen met een andere letter en bovendien is aan het betwiste teken de benaming TIMELESS toegevoegd
zodat het geheel NIRA TIMELESS voldoende verschilt van de ingeroepen merken. Visueel kan het betwiste
teken ook worden gelezen als NRA TIMELESS. Visueel zijn de tekens totaal verschillend. Ook fonetisch zijn
de tekens verschillend. Bijgevolg is er geen sprake van verwarring.

24, In het kader van de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder nogmaals op dat de
gebruiksbewijzen van het merk GIRA alleen zien op schakelaars en smarthome systemen. Uit de
classificatie van de opposant blijkt ook dat deze specifieke waren belangrijk zijn, terwijl het betwiste teken
werd gedeponeerd voor andere meer uiteenlopende producten, meer bepaald “sanitaire installaties en
apparaten, douches, badkuipen, radiatoren, meubelen en meubelen voor badkamers”. Bijgevolg zijn de
tekens gedeponeerd voor andere producten.

25. Verweerder concludeert dat de merken fonetisch, visueel en begripsmatig verschillend zijn, de
producten totaal verschillend zijn en de totaalindruk van de tekens verschillend is. Verweerder verzoekt
daarom de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

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

28. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen
dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking
heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen
afkomstig zijn.?

29. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te
worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval,
waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of
diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van - intrinsiek of door gebruik
verkregen - onderscheidend vermogen van het oudere merk.3

30. Om proceseconomische redenen gaat het Bureau hierna eerst over tot een vergelijking tussen het
ingeroepen merk 3, dat nog niet gebruiksplichtig is, en het betwiste teken.

Vergelijking van de tekens

31. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate
van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient
gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie
van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt
een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.*

32. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van
het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten
van de conflicterende tekens.> De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het
relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden
gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de
intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.®

33. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve
of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt

L Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het
Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

2 HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

3 HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde
rechtspraak.

4 HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde
rechtspraak.

5 HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde
rechtspraak.

6 Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007,
T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).
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opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende
bestanddelen.

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:
Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:
Gira E3 | Q /\
tim e e 8 S

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen merk 3 betreft een woordmerk bestaande uit het woordelement Gira, gevolgd door
de aanduiding E3.

36. Het betwiste teken betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een grijze cirkel
met daarin in het midden in grote gestileerde zwarte letters het woordelement NIRA. Het relevante publiek
zal dit woordelement naar het oordeel van het Bureau niet ook lezen als NRA, zoals verweerder heeft
aangevoerd. Onder het woordelement staat een grijze streep met daaronder in kleinere grijze letters het
woordelement timeless.

37. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere
impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst
door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van
beeldelementen.” Hoewel in het betwiste teken de beeldelementen door het publiek zullen worden
opgemerkt, zal daarom de aandacht van het publiek naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar
de woordelementen. Het woordelement NIRA is, gelet op de plaats in de cirkel en de grootte en kleur van
de gestileerde letters, naar het oordeel van het Bureau het dominante woordelement in het betwiste teken.

38. De laatste drie van de vier letters van het woordelement Gira uit het ingeroepen merk, te weten
IRA, komen in dezelfde volgorde en op dezelfde plaats terug in het dominante woordelement van het
betwiste teken. In zoverre stemmen de tekens overeen. De eerste letter van de woordelementen Gira en
NIRA verschilt. Nu het gaat om relatief korte woordelementen valt dit verschil in die eerste letter eerder
op. De figuratieve elementen zijn ook verschillend. Daarnaast bevat het ingeroepen woordmerk de
aanduiding E3 die niet terugkomt in het betwiste teken. Het betwiste teken bevat verder de aanduiding
timeless die niet terugkomt in het ingeroepen merk 3.

7 Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar
genoemde rechtspraak.
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39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat ingeroepen merk 3 en het betwiste teken
in visueel opzicht in geringe mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

40. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een
gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.®

41. In dit geval komt de auditieve vergelijking naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking
tussen Gira E3 en NIRA. Het onderschrift ‘timeless’ in het betwiste teken zal, gelet op de plaats en grootte
van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde
consument, geneigd zal zijn het teken af te korten.?

42. De woordelementen Gira en NIRA bestaan beide uit twee lettergrepen (Gi-ra en NI-RA), waarbij
in de eerste lettergreep van beide woordelementen de i-klank voorkomt en de tweede lettergreep, -RA,
identiek is. Bij het ingeroepen merk 3 zal na het woordelement Gira ook de aanduiding E3 worden
uitgesproken, waardoor de uitspraak van het ingeroepen merk 3 iets langer is dan de uitspraak van het
betwiste teken.

43. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat ingeroepen merk 3 en het betwiste teken
auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

44, Nu beide tekens geen vaststaande betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan
de orde.

Conclusie

45, Ingeroepen merk 3 en het betwiste teken stemmen visueel in geringe mate en auditief in zekere

mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

46. 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.0

47. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen
in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening

gehouden. !

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

8 Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

° Vgl. HVJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).
10 Hv]JEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

1 Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).
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Oppositie gebaseerd op:

Oppositie gericht tegen:

EU 015158553 (ingeroepen merk 3)

Kl 11

Verlichtingstoestellen, -elementen, -apparaten,
lampen, verlichting, verlichtingselementen,
lampenhuizen, verlichtingsmiddelen, gloei- en
glimlampen, fluorescerende lampen,
fluorescentiebuizen, buislampen;
Verstrooiingsschijven; Oriénteringslichten;
Lampfittingen, reflectoren, bedradingen,
armaturen, ophanginrichtingen, steeds voor
lampen en verlichting; Verwarmingsapparaten,
straalkachels, elektrische verwarmingsapparaten,
ventilatie- en airconditioningapparaten;
Zonnecollectoren.

Kl 11

Sanitaire installaties en apparaten;
(stoom)douchecabines; douchebakken,
douchecabines, wastafels, closetpotten, bidets en
urinoirs; fittingen, alsmede koppel-, regel-,
aansluit- meng- en verdeelarmaturen, specifiek
aangepast voor sanitaire installaties; kranen;
sifons voor waterleidingen; badkuipen, douches,
gootstenen, spoelbakken en garnituren hiervoor,
voor zover niet begrepen in andere klassen;
radiatoren; waterleidingsinstallaties en -
apparaten; handmatig en automatisch
bestuurbare mengventielen, zijnde onderdelen
van waterleidingsinstallaties;
verlichtingstoestellen en -apparatuur;
verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-,
kook-, koel-, droog-, ventilatie- en
waterleidingsapparatuur.

Kl 20

Meubelen; sanitaire meubelen; spiegels,
spiegelkasten, meubelen en kleine meubelen voor
badkamers; aanrechten; badkamermeubelen;
planchetten (meubelen); handgrepen, niet van
metaal, voor meubelen.

EU 015158553 (ingeroepen merk 3)

Kl 35

Detailhandelsdiensten voor de verzendhandel,
ook via internet, met elektro-installatiemateriaal,
schakelaars, tasters, bussen, stekkers en
koppelingen voor stekkers, automatische
schakelaars, sleutelschakelaars, tijdschakelaars,
schakelklokmodules, afstandsbedienings-
schakelaars, trekschakelaars, jaloeziebedienings-
schakelaars, fornuiscontactdozen, stopcontacten,
verdeeldozen, stekkerdozen voor antennes,
contactdozen voor telecommunicatie,
contactdozen voor telecommunicatie,
netcontactdozen voor telecommunicatie,
equipotentiaalcontactdozen, voorbedrade
stopcontacten voor kanaalinstallaties, stekkers
voor telecommunicatie, luidsprekerstekkers,
datastekkers, aansluitstekkers, verdeelblokken,
jaloeziebedieningsschakelaars, zendapparatuur,
elektronische dimschakelaars en sensormodules

voor het regelen van de lichtsterkte;

Kl 35

Reclame; beheer van commerciéle zaken,
waaronder in het kader van
franchiseovereenkomsten of ten behoeve van
franchisenemers; zakelijke administratie;
administratieve diensten, waaronder bij het
opstellen en afsluiten van
franchiseovereenkomsten; uitgeven van
reclamedrukwerk; verspreiding van
reclamemateriaal; promotionele activiteiten;
publiciteit; bedrijfsorganisatorische,
bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve
advisering; marketing; marktbewerking,
marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-
zakelijke bemiddeling bij aankoop en verkoop, de
import en export, alsmede van groot- en
detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot
in de klassen 11 en 20 genoemde waren en
andere handelsproducten, waaronder op het
gebied van badkamer en toiletinrichtingen;
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Detailhandelsdiensten voor de verzendhandel,
ook via internet, met elektronische schakelaars,
naderingsschakelaars en impulsorganen,
tastsensoren, temperatuursensoren;
Detailhandelsdiensten voor de verzendhandel,
ook via internet, met toerentalstelaandrijvingen,
kabelafleidingen, aansluitingsleidingen met
bussen, lijsten, afdekkingen, contactdozen,
tussenplaten, behuizingen als
elektroinstallatiemateriaal; Detailhandelsdiensten
voor de verzendhandel, ook via internet, met
elektrotechnische en elektronische apparaten,
toestellen en instrumenten voor het schakelen,
sturen, regelen en controleren;
Detailhandelsdiensten voor de verzendhandel,
ook via internet, met elektronische
installatiebussystemen, bestaande uit de
volgende goederen: sensoren, actoren, binaire
ingangen, lijnkoppelaars, bereikkoppelaars,
spanningsbronnen; Detailhandelsdiensten voor de
verzendhandel, ook via internet, met
programmeertoestellen voor elektronische
bussystemen, onderdelen van de voornoemde
goederen; Detailhandelsdiensten voor de
verzendhandel, ook via internet, met elektrische
volgschakelaars en volgschakelaarmodules,
elektrotechnische en elektronische
bouwelementen, zekeringen, relais, elektronische
inbraakalarminstallaties, elektronische
bewegingsmelders, elektronische
voorschakelapparaten voor fluorescentielampen,
lichtseinapparaten, lijnfilters, elektronische
transformatoren; Detailhandelsdiensten voor de
verzendhandel, ook via internet, met
downloadbare elektronische publicaties;
Detailhandelsdiensten voor de verzendhandel,
ook via internet, met verlichtingstoestellen, -
lichamen, -apparaten, lampen, lampen voor
verlichting, lampmodules, lampbehuizingen,
verlichtingsmaterialen, gloei- en glimlampen,
fluorescerende lampen, fluorescentiebuizen,
buislampen, lichtverstrooiende schijven,
oriénteringslichten, fittingen, reflectoren,
bedradingen, armaturen, ophanginrichtingen,
allemaal voor lampen en lampen voor verlichting,
verwarmingstoestellen, straalkachels, elektrische
verwarmingsapparaten, ventilatie- en
luchtregelingsapparaten, zonnecollectoren;

Groothandels- en detailhandelsdiensten, ook via

organisatie van evenementen voor publicitaire
en/of commerciéle doeleinden;
handelsinformatie; samenstellen en beheren van
gegevensbestanden; advisering, voorlichting en
informatie inzake voornoemde diensten;
voornoemde diensten tevens via elektronische
netwerken, zoals internet.
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internet, met elektro-installatiemateriaal,
schakelaars, tasters, bussen, stekkers en
koppelingen voor stekkers, automatische
schakelaars, sleutelschakelaars, tijdschakelaars,
schakelklokmodules,
afstandsbedieningsschakelaars, trekschakelaars,
jaloeziebedieningsschakelaars,
fornuiscontactdozen, stopcontacten,
verdeeldozen, stekkerdozen voor antennes,
contactdozen voor telecommunicatie,
contactdozen voor telecommunicatie,
netcontactdozen voor telecommunicatie,
equipotentiaalcontactdozen, voorbedrade
stopcontacten voor kanaalinstallaties, stekkers
voor telecommunicatie, luidsprekerstekkers,
datastekkers, aansluitstekkers, verdeelblokken,
jaloeziebedieningsschakelaars, zendapparatuur,
elektronische dimschakelaars en sensormodules
voor het regelen van de lichtsterkte;
Groothandels- en detailhandelsdienten, ook via
internet, met elektronische schakelaars, met
name naderingsschakelaars en impulsorganen,
tastsensoren, temperatuursensoren;
Groothandels- en detaillhandelsdiensten, ook via
internet, met toerentalstelaandrijvingen,
kabelafleidingen, aansluitingsleidingen met
bussen, lijsten, afdekkingen, contactdozen,
tussenplaten, behuizingen als
elektroinstallatiemateriaal; Groothandels- en
detailhandelsdiensten, ook via internet, met
elektrotechnische en elektronische apparaten,
toestellen en instrumenten voor het schakelen,
sturen, regelen en controleren; Groothandels- en
detailhandelsdiensten, ook via internet, met
elektronische installatie-bussystemen, bestaande
uit de volgende goederen: sensoren, actoren,
binaire ingangen, lijnkoppelaars,
bereikkoppelaars, spanningsbronnen;
Groothandels- en detailhandelsdiensten, ook via
internet, met programmeertoestellen voor
elektronische bussystemen, onderdelen van de
voornoemde goederen; Groothandels- en
detailhandelsdiensten, ook via internet, met
elektrische volgschakelaars en
volgschakelaarmodules, elektrotechnische en
elektronische bouwelementen, zekeringen, relais,
elektronische inbraakalarminstallaties,
elektronische bewegingsmelders, elektronische

voorschakelapparaten voor fluorescentielampen,
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lichtseinapparaten, lijnfilters, elektronische
transformatoren; Groothandels- en
detailhandelsdiensten, ook via internet,
metdownloadbare elektronische publicaties;
Groothandels- en detailhandelsdiensten, ook via
internet, met verlichtingstoestellen, -lichamen, -
apparaten, lampen, lampen voor verlichting,
lampmodules, lampbehuizingen,
verlichtingsmaterialen, gloei- en glimlampen,
fluorescerende lampen, fluorescentiebuizen,
buislampen, lichtverstrooiende schijven,
oriénteringslichten, fittingen, reflectoren,
bedradingen, armaturen, ophanginrichtingen,
allemaal voor lampen en lampen voor verlichting,
verwarmingstoestellen, straalkachels, elektrische
verwarmingsapparaten, ventilatie- en
luchtregelingsapparaten, zonnecollectoren;
Advisering inzake bedrijfsvoering, Advisering over
bedrijfsorganisatie; Presentatie van goederen op
communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden;
Public relations

Klasse 11

49, De waren "verlichtingstoestellen en -apparatuur; verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-
, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparatuur" en “radiatoren” waarvoor het betwiste teken
in klasse 11 is aangevraagd zijn identiek dan wel overeenstemmend met de "Verlichtingstoestellen, -
elementen, -apparaten” en “Verwarmingsapparaten, straalkachels, elektrische verwarmingsapparaten,
ventilatie- en airconditioningapparaten;” waarvoor ingeroepen merk 3 is ingeschreven in klasse 11.

50. De overige waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 11, kort gezegd sanitaire
installaties en apparaten en benodigdheden daarvoor, zijn naar het oordeel van het Bureau niet
overeenstemmend met de waren in klasse 11 van ingeroepen merk 3, zoals opposant stelt. Deze laatste
waren zien immers niet op sanitair en hebben daarom een andere aard en bestemming. Dat bepaalde
waren waarvoor ingeroepen merk 3 is ingeschreven, zoals stopcontacten, ook gebruikt zouden kunnen
worden in badkamers, maakt deze waren nog niet overeenstemmend. Dat opposant bepaalde specifieke
badkamerproducten aanbiedt kan in deze oppositieprocedure daarnaast geen rol spelen. Het Bureau dient
immers uit te gaan van de waren en diensten zoals opgenomen in het register (zie hiervoor onder 47).

Klasse 20

51. Opposant heeft gesteld dat de waren in klasse 20 van het betwiste teken soortgelijk zouden zijn
aan waren van het ingeroepen merk 3. Dit is echter verder niet toegelicht en het Bureau ziet ook geen
overeenstemming met deze waren. Dat opposant in de praktijk ook waren genoemd in deze klassen
aanbiedt als badkamerproducten kan in deze oppositieprocedure niet worden meegewogen, zoals hiervoor
onder 47 en 50 toegelicht.
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Klasse 35

52. De diensten "Reclame; beheer van commerciéle zaken, waaronder in het kader van
franchiseovereenkomsten of ten behoeve van franchisenemers,; zakelijke administratie; administratieve
diensten, waaronder bij het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten; uitgeven van
reclamedrukwerk, verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten;, publiciteit;
bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing;
marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse;” en “organisatie van evenementen voor publicitaire
en/of commerciéle doeleinden; handelsinformatie; samenstellen en beheren van gegevensbestanden;
advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via
elektronische netwerken, zoals internet” waarvoor het betwiste teken in klasse 35 is aangevraagd zijn naar
het oordeel van het Bureau overeenstemmend met "“Advisering inzake bedrijfsvoering, Advisering over
bedrijfsorganisatie; Presentatie van goederen op communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden; Public
relations” waarvoor het ingeroepen merk 3 is ingeschreven in klasse 35. Het gaat hier allemaal om diensten
op het gebied van algemene bedrijfsvoering en promotie.

53. De diensten "commercieel-zakelijke bemiddeling bij aankoop en verkoop, de import en export,
alsmede van groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in de klassen 11 en 20 genoemde
waren en andere handelsproducten, waaronder op het gebied van badkamer en toiletinrichtingen”
waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 35 zijn naar het oordeel van het Bureau
overeenstemmend met de groothandels- en detailhandeldiensten voor verschillende handelsproducten
waarvoor het ingeroepen merk 3 is ingeschreven in klasse 35.

Conclusie

54, De waren "verlichtingstoestellen en -apparatuur; verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-
, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparatuur" en “"radiatoren” waarvoor het betwiste teken
is aangevraagd in klasse 11 zijn identiek dan wel overeenstemmend met waren in klasse 11 waarvoor
ingeroepen merk 3 is ingeschreven. De diensten in klasse 35 van het betwiste teken zijn overeenstemmend
met de diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk 3.

55. De overige waren in klasse 11 en de waren in klasse 20 waarvoor het betwiste teken is
aangevraagd zijn niet overeenstemmend met waren waarvoor ingeroepen merk 3 is ingeschreven. Deze
waren, die in de rechterkolom van onderstaande tabel zijn weergegeven, stemmen naar het oordeel van
het Bureau ook niet overeen met de hierna in de linkerkolom genoemde waren in de klassen 6, 11 en 20
waarvoor de ingeroepen merken 1 en 2 zijn ingeschreven, zoals opposant heeft betoogd.!?

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:
EU 002850170 (ingeroepen merk 2)
Kl 6

Ophang- en bevestigingselementen,

bevestigingsstrips, draagconstructies, klemmen,
profielen, kabelkanalen, kabelaansluitingen,
omkeerelementen voor kabels, alle voornoemde
goederen van metaal; klein ijzerwaren; niet-

elektrische metalen kabels en draden

2 Opposant heeft in zijn argumenten ook nog gewezen op klasse 9 waarvoor de ingeroepen merken zijn
ingeschreven. Nu opposant geen concrete vergelijking met waren uit deze klasse heeft gemaakt (zie hiervoor
onder 4), gaat het Bureau hier niet op in.
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EU 000096644 (ingeroepen merk 1)
Kl 11
Gloei- en glimlampen.

EU 00285170 (ingeroepen merk 2)
Kl11
Verlichtingstoestellen, -elementen, -apparaten,
lampen, verlichting, verlichtingselementen,
lampenhuizen, verlichtingsmiddelen, gloei- en
glimlampen, fluorescerende lampen,
fluorescentiebuizen, buislampen;
verstrooiingsschijven; oriénteringslicht;
lampfittingen, reflectoren, bedradingen,
armaturen, ophanginrichtingen, steeds voor
lampen en verlichting; verwarmingsapparaten,
straalkachels, elektrische verwarmingsapparaten,
ventilatie- en airconditioningapparaten;

zonnecollectoren.

Kl 11

Sanitaire installaties en apparaten;
(stoom)douchecabines; douchebakken,
douchecabines, wastafels, closetpotten, bidets en
urinoirs; fittingen, alsmede koppel-, regel-,
aansluit- meng- en verdeelarmaturen, specifiek
aangepast voor sanitaire installaties; kranen;
sifons voor waterleidingen; badkuipen, douches,
gootstenen, spoelbakken en garnituren hiervoor,
voor zover niet begrepen in andere klassen; (...)
waterleidingsinstallaties en -apparaten;
handmatig en automatisch bestuurbare
mengventielen, zijnde onderdelen van
waterleidingsinstallaties;

EU 00285170 (ingeroepen merk 2)

Kl 20

Ophang- en bevestigingselementen,
bevestigingsstrips, draagconstructies, klemmen,
profielen, kabelkanalen, kabelaansluitingen,
omkeerelementen voor kabels, alle voornoemde
goederen van plastic; brievenbussen, niet van
metaal of van metselwerk; brievenbusapparaten
van kunststof, sleutelkasten, sleutelophang-

Kl 20

Meubelen; sanitaire meubelen; spiegels,
spiegelkasten, meubelen en kleine meubelen voor
badkamers; aanrechten; badkamermeubelen;
planchetten (meubelen); handgrepen, niet van
metaal, voor meubelen.

borden; ongecodeerde  sleutelkaarten van
kunststof.
56. “"handgrepen, niet van metaal, voor meubelen” als bedoeld in klasse 20 van het betwiste teken

zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met "klein [jzerwaren” als bedoeld in klasse
6 van ingeroepen merk 2. Daarnaast zijn "Meubelen” als bedoeld in klasse 20 van het betwiste teken niet
overeenstemmend met “sleutelkasten” als bedoeld in klasse 20 van ingeroepen merk 2. Het Bureau
verwijst verder naar hetgeen hiervoor onder 50 en 51 al is opgemerkt. Voor zover de oppositie is gericht
tegen de waren van het betwiste teken die in de rechterkolom van onderstaande tabel zijn weergegeven,
kan de oppositie dus niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen
overeenstemming is tussen de waren en diensten.

57. Voor wat betreft de hiervoor onder 54 genoemde waren en diensten gaat het Bureau hierna over
tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar op grond van het ingeroepen merk 3.
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Globale beoordeling

58. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geinformeerde, omzichtige
en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te
worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende
merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is
achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de
gemiddelde consument kan variéren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.'3 Het
Bureau gaat in dit geval met opposant uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek.

59. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk
sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke
onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe
onderscheidingskracht.'* In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van
ingeroepen merk 3 nu het merk geen kenmerk van de betrokken waren en diensten omschrijft. Een
verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid is naar het oordeel van het Bureau niet aangetoond.

60. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge
samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de
conflicterende tekens en 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 tekens, en omgekeerd.?!>

61. In dit geval stemmen ingeroepen merk 3 en het betwiste teken visueel in geringe mate en auditief
in zekere mate overeen. De betrokken waren en diensten zijn identiek dan wel overeenstemmend. Op
basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het
Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de
door ingeroepen merk 3 aangeduide waren en diensten en de hiervoor onder 54 genoemde waren en
diensten in klasse 11 en 35 waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in
voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

62. Opposant heeft bij het indienen van de bewijzen van gebruik extra argumenten gegeven in reactie
op het verweer van verweerder. Deze argumenten zullen niet in overweging worden genomen. Er is immers
in regel 1.14 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten in te dienen.

63. Opposant heeft verder nog gesteld dat door gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit dan wel afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend
vermogen en de reputatie van het merk GIRA. Opposant heeft deze stelling verder niet onderbouwd en
ook geen beroep gedaan op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, zodat het Bureau aan een beoordeling op deze
grond niet toekomt.

B. Conclusie

64. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring
bestaat voor wat betreft de onder 54 aangeduide waren en diensten in de klassen 11 en 35 waarvoor het

13 HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

4 HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

15 HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde
rechtspraak.
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betwiste teken is aangevraagd. Voor wat betreft deze waren en diensten wordt de oppositie toegewezen.

Voor wat betreft de overige waren in klasse 11 en de waren in klasse 20 waarvoor het betwiste teken is

aangevraagd wordt de oppositie afgewezen, omdat deze waren niet overeenstemmen met waren waarvoor

de ingeroepen merken zijn ingeschreven (zie hiervoor onder 50, 51, 55 en 56).

65.

Aangezien een beroep op de ingeroepen merken 1 en 2 niet tot een ruimere toewijzing kan leiden

(zie hiervoor onder 55 en 56), wordt aan een beoordeling van het gebruiksbewijs ten aanzien van deze

merken niet toegekomen.

Iv.

66.

67.

68.

69.

BESLUIT

De oppositie met nummer 2016825 wordt gedeeltelijk toegewezen.

De Benelux aanvraag met nummer 1432507 wordt niet ingeschreven voor:

- klasse 11: ‘“verlichtingstoestellen en -apparatuur; verlichtings-, verwarmings-,
stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparatuur; radiatoren”;

- klasse 35: (alle diensten).
De Benelux aanvraag met nummer 1432507 wordt wel ingeschreven voor:

- klasse 11: "Sanitaire installaties en apparaten; (stoom)douchecabines; douchebakken,
douchecabines, wastafels, closetpotten, bidets en urinoirs; fittingen, alsmede koppel-, regel-
, aansluit- meng- en verdeelarmaturen, specifiek aangepast voor sanitaire installaties;
kranen; sifons voor waterleidingen; badkuipen, douches, gootstenen, spoelbakken en
garnituren hiervoor, voor zover niet begrepen in andere klassen; waterleidingsinstallaties en
-apparaten; handmatig en automatisch bestuurbare mengventielen, zijnde onderdelen van
waterleidingsinstallaties”;

- klasse 20: (alle waren).

Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto

regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 24 november 2022
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Marjolein Bronneman Eline Schiebroek Pieter Veeze

(rapporteur)
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Gerda Veltman



