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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 16 juni 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde

woord-/beeldmerk voor waren in de klasse 25:

DENIMSTREET

De aanvraag is onder nummer 1445118 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 juli 2021.

2. Op 22 september 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze
aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
- Europese inschrijving 009842592 van het woordmerk Street One, ingediend op 25 maart 2011
en ingeschreven op 14 oktober 2011 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18,
23, 24, 25, 26 en 35.
- Europese inschrijving 000034439 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk,
ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 13 november 1998 voor waren in klassen 3, 9,
14, 16, 18, 23, 24, 25 en 26:

Street One

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op de waren en
diensten in klasse 25 en 35 van Europese inschrijving 009842592 en de waren in klasse 25 van Europese
inschrijving 000034439.

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 22 september 2021. 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 is afgerond op 4 april 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. Opposant stelt op basis van de volgende gronden dat het betwiste teken niet ingeschreven moet
worden:
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e Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: “"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.”

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

9. Opposant wijst er allereerst op dat zijn ingeroepen merken een verhoogd onderscheidend
vermogen en reputatie hebben verkregen in de Benelux en Europese Unie door langdurig en intensief
gebruik. Opposant licht daarna uitgebreid de geschiedenis en bekendheid van de merken toe en
ondersteunt dit met verschillende bijlagen.

10. De waren waarvoor het betwiste merk is aangevraagd, te weten “kleding voor heren”, vallen onder
de bredere categorie “kleding” waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven en zijn daarom volgens
opposant identiek.

11. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant gericht op het grote publiek zonder
specifieke professionele kennis of expertise. Het aandachtsniveau van het relevante publiek wordt daarom
als gemiddeld beschouwd.

12. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de oudere merken bestaan
uit de twee elementen Street en One. Het Benelux publiek zal het element Street voor ‘straat” herkennen
en er de volgende betekenis aan toebedelen: geplaveide weg tussen twee rijen huizen in een stad of dorp.
De term is niet beschrijvend of anderzijds niet onderscheidend te noemen in relatie tot de betrokken waren
en diensten en is derhalve intrinsiek gemiddeld onderscheidend. Het element One in de oudere merken
doet denken aan het idee van nummer één en een associatie met iets dat het beste of van hoge kwaliteit
is. Opposant betwist dat Street of Street One door het Benelux publiek zal worden geassocieerd met ‘Street
fashion’. In het aangevraagde merk is het element DENIM puur beschrijvend voor kleding. Het element
STREET is dan ook het onderscheidende element in het betwiste teken, aldus opposant.

13. Visueel en auditief zijn de tekens identiek wat betreft het woord STREET (en de uitspraak daarvan),
welk woord een dominant element is in beide merken. De merken stemmen in ieder geval tot op die hoogte
visueel en auditief overeen. Ook begripsmatig stemmen beide merken overeen voor wat betreft het
identieke concept dat het element STREET overbrengt.

14. Gelet op al het voorgaande acht opposant dat er geconcludeerd moet worden dat er sprake is van
verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE.

15. Voor het geval het Bureau zou oordelen dat er geen sprake is van verwarringsgevaar licht opposant
toe dat de oppositie ook slaagt op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Volgens opposant is Street
One een bekend merk en zal het publiek bij het observeren van het aangevraagde merk dit verbinden met
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de Street One merken van opposant. Verweerder wil op het imago van de merken van opposant mee-liften
en in zijn voordeel gebruiken. Er bestaat volgens opposant een concreet risico dat verweerder oneerlijk
voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken Street One. Ook bestaat
er kans op afbreuk van het onderscheidend vermogen van de merken van opposant als het aangevraagde
merk in de Benelux zou worden gebruikt. Het spreekt verder voor zich dat het gebruik van het merk van
de aanvrager met betrekking tot producten die niet dezelfde kenmerken, stijl of filosofie hebben als de
waren en diensten van de opposant, de reputatie van de opposant ernstig kan schaden. Dit geldt ook voor
de situatie waarin de waren met het merk van de aanvrager van mindere of zelfs van slechte kwaliteit zijn,
aldus opposant.

16. In het licht van al het bovenstaande en het geleverde bewijs verzoekt opposant om de oppositie
toe te wijzen.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder voert aan dat opposant ten onrechte zijn merknaam DENIMSTREET uit elkaar haalt en
splitst in twee aparte woorden DENIM en STREET. Een merknaam mag volgens verweerder niet in stukken
worden geknipt. Als een merk al in stukken zou mogen worden gesplitst in DENIM en STREET dan geldt
het volgende. Verweerder is het met opposant eens dat het woord STREET de betekenis heeft van een
geplaveide weg tussen twee rijen huizen in een stad of dorp. Er zijn volgens verweerder miljoenen straten.
In al die miljoenen gevallen heeft het woord straat geen specifieke betekenis en dus een laag
onderscheidend vermogen. Dat onderscheidend vermogen krijgt het pas door de toevoeging van een naam
of andere aanduiding, bijvoorbeeld Marktstraat, Kerkstraat, Stationsstraat enzovoort. De toevoeging is dus
het belangrijkste element en niet het algemene woord straat. Verweerder kan daardoor de bewering van
opposant dat het woord STREET het onderscheidende en dominante element is van de merkaanvraag niet
onderschrijven.

18. Verweerder voert verder aan dat verwarringsgevaar niet kan worden vastgesteld, zoals opposant
betoogt. Om te kijken of de beide tekens nu echt tot verwarring leiden heeft verweerder een klein
onderzoek gehouden en ruim 100 willekeurige mensen aangesproken op zaterdagmiddag in het
winkelcentrum De Gordiaan in Lelystad. Daarbij heeft verweerder het merk DENIMSTREET laten zien en
gevraagd waaraan de mensen hierbij dachten. Niet een van de respondenten associeerde DENIMSTREET
spontaan met Street One. Zelfs geholpen met een tweede vraag of het merk DENIMSTREET op een ander
kledingmerk zou lijken, bleef de response nul. Daar komt nog bij dat beide merken in totaal niets op elkaar
lijken wat betreft vormgeving en gebruikt lettertype. Dus hoezo verwarring?, aldus verweerder.

19. Volgens verweerder wordt er per saldo ook geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of
afbreuk gedaan aan het onderscheidend of de reputatie van het merk Street One.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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
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publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het
oudere merk."?

22. 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.?

23. 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

Vergelijking van de tekens

24, 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.*

25. 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.®

26. 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
opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende
bestanddelen.

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 HvVJEU 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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27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:
Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:
Street One

a0 -]  DENIMSTREET

Visuele vergelijking

28. Het eerste ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van
respectievelijk zes en drie letters, te weten Street en One. Het tweede ingeroepen merk is een
gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit tweede woorden van zes en drie letters, te weten Street
en One, waarbij de woorden in het wit zijn weergegeven tegen een zwarte rechthoekige achtergrond.

29. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een woord van 11
letters, te weten DENIMSTREET. Het woord is in zwarte dikke letters weergegeven.

30. 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 de consument de figuratieve elementen in de gecombineerde woord-
/beeldmerken zal opmerken, zal de aandacht dus vooral uitgaan naar de woordelementen.

31. Het Bureau is van oordeel dat in de ingeroepen merken het onderdeel ‘Street’ het meest opvalt.
De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.® Daarnaast zal
het relevante publiek naar het oordeel van het Bureau het onderdeel One opvatten als een specificatie van
Street (straat 1 of eerste straat), waardoor er ook daarom meer nadruk zal liggen op Street dan op One.

32. Het relevante publiek zal het betwiste teken naar het oordeel van het Bureau opdelen in de
bestaande woorden DENIM en STREET. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een
geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit namelijk niet weg dat een
consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een
concrete betekenis hebben of die lijken op woorden die hij al kent.® DENIM is, zoals opposant heeft betoogd
en verweerder niet heeft betwist, beschrijvend voor de betrokken waren, te weten kleding. Het element
STREET, dat naar het oordeel van het Bureau niet beschrijvend is voor de betrokken waren, is daarom in
het betwiste teken het onderscheidende element waarop de nadruk ligt.

33. Het onderdeel Street uit de ingeroepen merken komt volledig in het betwiste teken terug. Zoals
hiervoor overwogen, ligt op dit onderdeel in beide tekens de nadruk. In zoverre stemmen de tekens

7 Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar
genoemde rechtspraak.

8 Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

° Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).
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overeen. Een verschil is dat in het betwiste teken het woord STREET op een andere positie staat, namelijk
niet aan het begin, maar aan het eind. Een ander verschil is dat de ingeroepen merken het onderdeel ‘One’
bevatten en het betwiste teken het onderdeel ‘DENIM’.

34. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate
overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

35. 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.!® De auditieve vergelijking ziet dus op Street One versus
DENIMSTREET.

36. De ingeroepen merken bestaan uit twee lettergrepen, te weten Street en One. Het betwiste teken
bestaat ook uit twee lettergrepen, te weten DENIM en STREET. De uitspraak van de tekens komt daardoor
in lengte en ritme overeen. De eerste lettergreep van de tekens waarop bij de uitspraak de nadruk zal
liggen is echter verschillend.

37. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate
overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

38. Opposant wijst erop dat de tekens begripsmatig overeenstemmen, nu de tekens beide verwijzen
naar het Engelse woord Street, welk woord de Benelux consument zal begrijpen als straat. Verweerder
betwist dit niet.

39. Nu beide tekens verwijzen naar straat is er in zoverre sprake van begripsmatige overeenstemming.
De ingeroepen merken verwijzen daarnaast naar het Engelse woord ONE, dat de consument zal begrijpen
als één en het betwiste teken verwijst naar de stof DENIM. In zoverre stemmen de tekens begripsmatig
niet overeen.

40. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op begripsmatig vlak in zekere
mate overeenstemmen.

Conclusie

41. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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.!

10 Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).
11 HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).
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43. 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.!?

44, De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:
Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:
Europese inschrijving 009842592:
Klasse 25 Klasse 25
Kledingstukken, hoofddeksels, schoenen; | Kleding voor heren.

Kledingaccessoires, te weten ceintuurs, doeken,
handschoenen, bretels, sjaals, kousen, sokken,
hoofdbanden.

Europese inschrijving 000034439:

Klasse 25

Kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel;
kledingaccessoires, te weten ceintuurs,
mouwophouders, doeken, handschoenen,

ceintuurgespen, spelden, bretels, dassen, kousen,
sokken, hoofdbanden.

Europese inschrijving 009842592:

Klasse 35:

Reclame; Beheer van commerciéle zaken;
Zakelijke administratie; Administratieve diensten;
Detail-/groot- en onlinehandel; Groot- en
detailhandelsdiensten met betrekking tot
parfumerieén, etherische olién, cosmetische
middelen, met name cosmetische artikelen,
waaronder lippenstiften, oogmake-up, eyeliners,
make-up, rouge, haarlotions, zonnebrillen,
juwelierswaren, modesieraden; Manchetknopen,
dasspelden, uurwerken, etuis voor horloges,
schrijfwaren, schrijf- en tekeninstrumenten,
portefeuilles (kantoorbehoeften), papier,
drukwerken, tassen, buideltassen, rugzakken,
leder en kunstleder alsmede producten van leder
en kunstleder, te weten niet aan de op te nemen
voorwerpen aangepaste houders, kleine
lederwaren, met name portemonnees,
portefeuilles en sleuteletuis, reiskoffers en koffers,
reisnecessaires (lederwaren), paraplu's, parasols
en wandelstokken, garens en draden voor
textielgebruik, weefsels en textielproducten, te
weten textiele stoffen voor gordijnen, rolgordijnen,
huishoudlinnen, tafel- en bedlinnen, dekens en

tafellakens, kledingstukken, hoofddeksels,

12 Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).
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schoeisel, kledingaccessoires, te weten ceintuurs,
doeken, handschoenen, bretels,
boordbeschermers, kousen, sokken, hoofdbanden,
kledingaccessoires, te weten knopen, versiersels
voor het haar, haarbanden en haarklemmetjes,
mouwophouders, badges, ceintuurgespen.

45. Verweerder betwist niet dat de waren en diensten in klasse 25 en 35 van de ingeroepen merken
identiek zijn aan de waren in klasse 25 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, zoals opposant heeft
gesteld. 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. Het
Bureau gaat er daarom vanuit dat de waren en diensten identiek zijn, nu de gemotiveerde stelling van de
opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

Globale beoordeling

46. 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 In dit
geval gaat het Bureau met opposant uit van een normaal aandachtsniveau van het publiek. De waren in
kwestie zijn gericht op een groot en gevarieerd publiek waarvan niet kan worden gesteld dat het
aandachtsniveau zal afwijken van de gemiddelde consument.

47. 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.'4 In dit geval gaat het Bureau uit van een verhoogd onderscheidend vermogen van
de ingeroepen merken. Opposant heeft gemotiveerd gesteld dat de ingeroepen merken bekend zijn. Dit is
door verweerder niet betwist.

48. 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.!®

49. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele, auditieve en begripsmatige
overeenstemming tussen de conflicterende tekens. De betrokken waren en diensten zijn identiek. Op basis
van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, waaronder het verhoogd onderscheidend vermogen
van de ingeroepen merken, 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 de ingeroepen merken
aangeduide waren en diensten en de waren waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde

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

4 Hv]EU 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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onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Daarbij
is tevens van belang dat het publiek zou kunnen menen dat het betwiste teken een variatie is op de
ingeroepen merken nu zij het onderscheidende element Street delen en het in de kledingsector vaak
voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang het erdoor aangeduide
type waren. Ook is het in de kledingsector gebruikelijk dat eenzelfde confectieonderneming gebruik maakt
van sub-merken, te weten tekens die van een hoofdmerk worden afgeleid en met dit merk een
onderscheidend element gemeen hebben, ter onderscheiding van verschillende productlijnen.® Hierdoor
is het denkbaar dat het relevante publiek de door de conflicterende tekens aangeduide waren als twee
afzonderlijke, maar van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen beschouwt.

Overige factoren

50. Verweerder heeft nog opgemerkt dat uit een door hem uitgevoerd marktonderzoek blijkt dat
daadwerkelijke verwarring zich in de praktijk niet voordoet. De toets die het Bureau echter dient toe te
passen is niet of er daadwerkelijke verwarring bestaat, maar of er gevaar (lees: een mogelijkheid) voor
verwarring bestaat.

B. Conclusie

51. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring
bestaat.

52. Aangezien de oppositie reeds wordt toegewezen op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan

een beoordeling op de andere ingeroepen grond, te weten artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE, achterwege
blijven.

Iv. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2017371 wordt toegewezen.
54. De Benelux aanvraag met nummer 1445118 wordt niet ingeschreven.
55. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt
executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 augustus 2022
BOIP

~I

Marjolein Bronneman Eline Schiebroek Pieter Veeze
(rapporteur)
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16 Gerecht EU 6 oktober 2004, T-117/03 tot en met T-119/03 en T-171/03, ECLI:EU:T:2004:293, punt 51 en de
daar genoemde rechtspraak (NLSPORT).



