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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 7 december 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk MOBY

voor waren in de klassen 10, 12, 20 en 21.
De aanvraag is onder nummer 1455368 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 december 2021.

2. Op 24 februari 2022 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze
aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1454704, met aanduiding van de
Europese Unie, van het woordmerk Mobybox, ingediend op 12 november 2018, voor waren en diensten in
de klassen 10, 41 en 44.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren

en diensten van het ingeroepen oudere merk. Gedurende de procedure heeft verweerder de warenlijst
waarvoor het betwiste teken is aangevraagd beperkt.

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

“het Bureau”) ter kennis gebracht van partijen op 28 februari 2022. Op verzoek van partijen is de procedure
eenmaal opgeschort. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag
inzake de intellectuele eigendom (hierna: “BVIE”) en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna:
“UR"). De administratieve fase is afgerond op 12 januari 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN
7. 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 het betwiste teken en van de waren of diensten in

kwestie.
A. Argumenten opposant
8. Opposant maakt in zijn argumenten eerst een vergelijking tussen de betrokken waren en diensten.

Volgens opposant vallen de waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 10 onder de
bredere term "“Medische instrumenten en apparaten” en “chirurgische, medische, tandheelkundige en
diergeneeskundige instrumenten en apparaten” waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse
10. Deze waren zijn derhalve identiek. De waren in klasse 12 van het betwiste teken zijn in hoge mate
soortgelijk aan de genoemde waren uit klasse 10 van het ingeroepen merk. De waren zullen aan dezelfde
consumenten worden verkocht via dezelfde distributiekanalen en door dezelfde ondernemingen. De waren
zullen bovendien dikwijls medische apparatuur bevatten zodat zij tevens bijdragen aan de zorg van
patiénten, zodat de waren tevens dezelfde bestemming hebben. Dit blijkt volgens opposant ook uit de
website van verweerder. Eenzelfde redenering geldt ten aanzien van de waren in klasse 20 en 21 waarvoor
het betwiste teken is aangevraagd, nu in de warenomschrijving duidelijk wordt aangegeven dat zij bedoeld
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zijn voor "ziekenhuizen, zorginstellingen, tandartspraktijken of kraamklinieken” en daarmee dus eveneens
zullen instaan voor de zorg van patiénten, aldus opposant.

9. De betrokken waren zijn goederen bestemd voor gebruik in zorginstellingen zodat zij aan een
professioneel publiek worden verkocht. Het aandachtsniveau zal dan ook gemiddeld zijn tot hoog.

10. Visueel en auditief komen beide tekens overeen met betrekking tot het woord MOBY, waarmee
het betwiste teken volledig in het ingeroepen merk is opgenomen. Dit is een zeer sterke aanwijzing voor
overeenstemming. Bovendien bevindt het woord MOBY zich aan het begin van het ingeroepen merk waar
de consument de meeste aandacht op zal vestigen. Het suffix BOX ontbreekt in het betwiste teken, maar
dit kan de sterke visuele en auditieve overeenstemming niet ongedaan maken, noch verzwakken.

11. Het woord MOBY heeft geen betekenis en zal door het relevante publiek worden opgevat als een
jongensnaam, terwijl BOX zal worden opgevat als een doos. Daarmee bestaat er ook conceptuele
overeenstemming ten aanzien van de naam MOBY.

12. Het ingeroepen merk is intrinsiek onderscheidend nu het geen betekenis heeft in relatie tot de
betrokken waren en diensten. Het onderscheidend vermogen dient dan ook als normaal te worden
aangemerkt.

13. Binnen het ingeroepen merk maakt het woord MOBY ontegensprekelijk het dominante en
onderscheidende element uit, nu het zich aan het begin bevindt en in relatie tot de betrokken waren en
diensten sterker is dan het woord BOX dat minder onderscheidend is ten aanzien van deze waren en
diensten. Gezien het betwiste teken uit louter het woord MOBY bestaat kan geen onderscheid gemaakt
worden tussen onderscheidende en dominante elementen en niet-onderscheidende en ondergeschikte
elementen.

14. Op basis van het voorgaande kan verwarringsgevaar worden vastgesteld. Zelfs indien zou worden
aangenomen dat het niveau van aandacht hoog zou zijn omdat het relevante publiek bestaat uit medische
professionals, dan nog laat dit niet toe het bestaan van een gevaar voor verwarring redelijkerwijs te
ontkennen.

15. Opposant vraagt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste teken te weigeren en
de kosten toe te wijzen in het voordeel van opposant.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder merkt ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten op dat het ingeroepen
merk kort gezegd een scala aan medische instrumenten en apparaten dekt. Geen meubilair en
transport/vervoermiddelen (al dan niet specifiek ontworpen voor gebruik in ziekenhuizen en zorgtehuizen)
als geclaimd in het betwiste teken. Medische apparaten en instrumenten dienen het doel om ziektes te
behandelen. Dit is voor geen van de producten van het betwiste teken het geval. De producten bestaan
uit totaal andere materialen en onderdelen.

17. Ten aanzien van de waren in klasse 10 van het betwiste teken merkt verweerder op dat bedden,
stoelen en banken specifiek ontworpen voor gebruik in de kraamzorg e.d. enerzijds en medische
apparatuur/instrumenten anderzijds, van een duidelijk andere aard zijn, een duidelijk ander ontwikkelings-
en maakproces hebben en significant afwijkende doeleinden dienen. Ze zijn geenszins concurrerend en
niet complementair. Het enkele gegeven dat de waren in dezelfde ruimte aanwezig zouden kunnen zijn is
op zichzelf geen doorslaggevende reden om de waren als soortgelijk te bestempelen. De distributie- en
verkoopkanalen zullen in veel gevallen eveneens verschillen. In de gevallen dat partijen zowel medische
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apparatuur als meubilair te koop aanbieden staan deze producten altijd in separate productcategorieén.
Medische technologie betreft simpelweg een andere tak van sport dan ontwerp van meubilair.

18. Ook voor wat betreft de betwiste waren in klasse 12 geldt dat het gaat om waren van een duidelijk
andere aard, ander maakproces, andere materialen en kennisvereisten en andere doeleinden. Ze zijn niet
concurrerend, niet complementair en hebben doorgaans een afwijkend verkoop-/distributiekanaal.
Medische instrumenten en apparatuur hebben tot doel patiénten te behandelen, onderzoeken en/of
monitoren. Een karretje specifiek uitgerust voor ziekenhuizen of zorgtehuizen, of een vervoermiddel op
wielen voor baby’s dienen louter tot verplaatsing van A naar B. Verweerder wijst er verder op dat een
weegschaal of verwarmingsapparaat dat wordt bevestigd aan een karretje van een ander merk is dan het
karretje zelf. Dit andere merk lijkt niet op het MOBY merk.

19. Voor de betwiste waren in klasse 20 en 21 geldt hetzelfde. De toevoeging “"voor gebruik in
ziekenhuizen, kraamklinieken” maakt de producten niet soortgelijk aan medische apparatuur en
instrumenten.

20. De diensten in klasse 41 van het ingeroepen merk hebben niets van doen met de waren van het
betwiste teken. Ook de diensten in klasse 44 van het ingeroepen merk zijn niet soortgelijk aan de waren
van het betwiste teken.

21. Wat betreft de vergelijking van de tekens betwist verweerder dat Moby het dominerende element
is in Mobybox. Volgens verweerder zal het publiek het merk opvatten als zijnde één geheel. Verweerder
betwist verder dat MOBY een jongensnaam zou zijn. Van conceptuele overlap is volgens verweerder geen
sprake.

22. Verweerder wijst erop dat het meer voor de hand ligt dat MOBY wordt opgevat als
‘mobiel/verplaatsbaar’. Dit wordt in zekere zin ook door opposant zelf benadrukt op zijn website. Vanuit
dit perspectief zou de beschermingsomvang die uitgaat van de term MOBY moeten worden beoordeeld als
relatief gering. Visueel en in uitspraak is MOBY duidelijk anders dan het ingeroepen merk Mobybox.

23. Te meer in het licht van een bovengemiddeld oplettende consument zou de conclusie moeten zijn
dat het betwiste teken slechts in geringe mate overeenstemt met het ingeroepen merk.

24. Verweerder concludeert dat de waren en diensten niet soortgelijk zijn. Alleen al daarom zou de
oppositie moeten worden verworpen. Voor zover onverhoopt wordt geoordeeld dat er toch sprake is van
soortgelijkheid dan is deze op zijn hoogst ‘zeer gering’. Mede gelet op de geringe overeenstemming tussen
de tekens is verwarringsgevaar niet aanwezig. Verweerder verzoekt het Bureau daarom de oppositie te
verwerpen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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."?

27. 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.?

28. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 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

29. 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.*

30. 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.®

31. 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 en de daar genoemde rechtspraak
(Equivalenza).

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

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

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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32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:
Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:
Mobybox MOBY

Begripsmatige vergelijking

33. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op
de verschillende details ervan, neemt dit 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.”

34. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante publiek in het ingeroepen merk het element
‘box’ herkennen dat ‘doos’ betekent. Dit element komt niet in het betwiste teken voor.

35. Aan het element ‘"MOBY’ dat zowel in het ingeroepen merk als in het betwiste teken voorkomt, zal
het relevante publiek naar het oordeel van het Bureau geen betekenis toekennen. Het publiek zal dit deel
ook niet zien als een jongensnaam, zoals door opposant gesteld (zie hiervoor onder 11). Het Bureau tekent
daar nog bij aan dat een naam in principe geen specifieke betekenis heeft. Dit is slechts anders wanneer
de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het
personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare
semantische inhoud heeft.®

36. Nu het ingeroepen merk verwijst naar de betekenis ‘doos’ en het betwiste teken niet zal worden
geassocieerd met een betekenis, is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming.

Visuele vergelijking

37. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van zeven letters, te
weten Mobybox.

38. Het betwiste teken is eveneens een zuiver woordmerk. Het bestaat uit één woord van vier letters:
MOBY.
39. Het feit dat het ingeroepen woordmerk in een hoofdletter gevolgd door kleine letters is

ingeschreven en het betwiste teken in een hoofdletters is aangevraagd doet niet terzake bij de beoordeling
van de visuele overeenstemming van twee woordmerken. De bescherming die de inschrijving van een
woordmerk biedt geldt immers voor het in de inschrijving vermelde woord en niet voor de afzonderlijke
grafische of stilistische kenmerken die dit merk kan bezitten.®

40. De eerste vier letters van het ingeroepen merk, Moby, komen volledig en in identieke volgorde in
het betwiste teken terug. Het Bureau is van oordeel dat dit eerste deel van het ingeroepen merk visueel

7 Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).
8 Gerecht EU 27 juni 2019, T-268/18, ECLI:EU:T:2019:452, punten 85-90 (Luciano Sandrone).
° Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (Badibu).
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het meest opvalt. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een
teken.1% Een verschil tussen de tekens is dat het ingeroepen merk drie letters langer is.

41. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

42. Het ingeroepen merk bestaat uit drie lettergrepen (Mo-by-box). Het betwiste teken bestaat uit
twee lettergrepen (MO-BY). De uitspraak komt in lengte en ritme in zekere mate overeen. De eerste twee
lettergrepen van beide tekens, waarop auditief de nadruk zal liggen, zijn identiek.

43. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief overeenstemmen.
Conclusie
44, De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Begripsmatig is er geen sprake van

overeenstemming.

Vergelijking van de waren en diensten

45, 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.!!

46. 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.!?

47. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:
Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:
Kl 10 Medical instruments and apparatus; KI 10 Bedden, stoelen, banken, speciaal ontworpen
oxygenators and parts and components thereof, en uitgerust voor medische en therapeutische
as far as included in this class; blood pumps; behandelingen op het gebied van babyzorg,
surgical, medical, dental and veterinary kraamzorg en neonatologie.

instruments and apparatus; filled cases for
doctors and surgeons; resuscitation apparatus;
apparatus for the artificial resuscitation;
cardiopulmonary resuscitation masks; breathing
apparatus for artificial respiration; artificial
respiration masks and equipment; electronic
breathing apparatus for artificial respiration;
blood analysis apparatus [medical purposes];
dialysis machines for medical purposes; dialysis
membranes; heating apparatus for blood

[medical purposes]; heating apparatus for

10 Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).
11 HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).
2 Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).
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medical purposes; infusion apparatus; cannulas;
tubes for cannulas.

Kl 10 Medische instrumenten en apparaten;
zuurstofapparaten en delen en onderdelen
daarvan, voor zover begrepen in deze klasse;
bloedpompen; chirurgische, medische,
tandheelkundige en diergeneeskundige
instrumenten en apparaten,; gevulde koffers voor
artsen en chirurgen; reanimatieapparaten;
apparaten voor de kunstmatige reanimatie;
cardiopulmonale reanimatiemaskers;
beademingsapparaten voor de kunstmatige
ademhaling; maskers en apparatuur voor
kunstmatige ademhaling,; elektronische toestellen
voor kunstmatige ademhaling; toestellen voor
bloedanalyse [voor medische doeleinden];
dialysemachines voor medische doeleinden;
dialysemembranen; verwarmingsapparaten voor
bloed [voor medische doeleinden];
verwarmingsapparaten voor medische
doeleinden; infuusapparaten, canules; slangen
voor canules.

Kl 12 Wagentjes en karretjes voor gebruik in
ziekenhuizen en zorginstellingen;
vervoermiddelen op wielen voor baby's.

Kl 20 Meubilair speciaal aangepast en uitgerust
voor behandelingen en gebruik in ziekenhuizen,
zorginstellingen of kraamklinieken en op het
gebied van babyzorg, kraamzorg en
neonatologie; stoelen, banken en

slaapbanken; stoelen en buidelstoelen speciaal
ontworpen en uitgerust voor het geven van
borstvoeding, tevens verrijdbaar; babyboxen,
bedjes en commodes, tevens

verrijdbaar; badzitjes voor baby’s en

peuters; kussens voor het verschonen van
baby's; kussens voor het voeden van

baby's; mobiele ziekenhuisbedden, commodes,
babybedjes, speciaal ontworpen en uitgerust voor
gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen of
kraamklinieken; verrijdbare meubelen, speciaal
ontworpen en uitgerust voor het gebruik in
ziekenhuizen, zorginstellingen of kraamklinieken.

Kl 21 Baby- en peuterbadjes, speciaal uitgerust
en ontworpen voor gebruik in ziekenhuizen,
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zorginstellingen of kraamklinieken, tevens
verstelbaar en verrijdbaar.

Kl 41 Coaching, in particular for the health sector;
education, in particular for the health sector;
training, in particular for the health sector;
organisation and preparation of congresses,
symposia and educational fairs, in particular for
the health sector.

Kl 41 Coaching, met name voor de
gezondheidssector; onderwijs, met name voor de
gezondheidssector; opleiding, met name voor de
gezondheidssector; organisatie en voorbereiding
van congressen, symposia en onderwijsbeurzen,
met name voor de gezondheidssector.

Kl 44 Rental of medical equipment.

Kl 44 Verhuur van medische apparatuur.

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

Klasse 10

48. Naar het oordeel van het Bureau zijn de waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in
klasse 10, te weten "Bedden, stoelen, banken, speciaal ontworpen en uitgerust voor medische en
therapeutische behandelingen op het gebied van babyzorg, kraamzorg en neonatologie”
overeenstemmend met de "“Medische instrumenten en apparaten” en “chirurgische, medische,
tandheelkundige en diergeneeskundige instrumenten en apparaten” waarvoor het ingeroepen merk is
ingeschreven in klasse 10. De bedden, stoelen en banken waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn
blijkens de aanvraag specifiek ontworpen en uitgerust voor medische of therapeutische behandelingen.
Dergelijke bedden, stoelen en banken kunnen zijn voorzien van medische apparatuur en instrumenten
waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Daarnaast zijn de waren gericht op hetzelfde publiek,
namelijk medische professionals en hebben ze hetzelfde doel, te weten de behandeling en verzorging van
patiénten.!3

Klasse 12

49, De “Wagentjes en karretjes voor gebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen” waarvoor het
betwiste teken is aangevraagd in klasse 12 zijn naar het oordeel van het Bureau in zekere mate
overeenstemmend met de "“Medische instrumenten en apparaten” en “chirurgische, medische,
tandheelkundige en diergeneeskundige instrumenten en apparaten” waarvoor het ingeroepen merk is
ingeschreven in klasse 10. Deze waren zijn gericht op hetzelfde publiek, namelijk medische professionals

13 Vgl. Board of Appeal EUIPO 20 januari 2022, R 453 /2021-4, punt 32 (UTC IMAGING/UCT).
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en hebben hetzelfde doel, te weten de behandeling en verzorging van patiénten. Daarnaast kunnen de
waren samen worden gebruikt.

50. De waren "vervoermiddelen op wielen voor baby's.” zijn naar het oordeel van het Bureau niet
overeenstemmend met de medische waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

Klasse 20

51. De waren "“Meubilair speciaal aangepast en uitgerust voor behandelingen en gebruik in
ziekenhuizen, zorginstellingen of kraamklinieken en op het gebied van babyzorg, kraamzorg en
neonatologie; mobiele ziekenhuisbedden, commodes, babybedjes, speciaal ontworpen en uitgerust voor
gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen of kraamklinieken,; verrijdbare meubelen, speciaal ontworpen en

”

uitgerust voor het gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen of kraamklinieken.” in klasse 20 van het
betwiste teken zijn naar het oordeel van het Bureau overeenstemmend met de “Medische instrumenten en
apparaten” en “chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige instrumenten en
apparaten” waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 10. Deze meubels en bedden waarvoor
het betwiste teken is aangevraagd zijn blijkens de aanvraag namelijk speciaal uitgerust en ontworpen voor
gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen en kraamklinieken. Dergelijke meubels en bedden kunnen zijn
voorzien van medische apparatuur en instrumenten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.
Daarnaast zijn de waren gericht op hetzelfde publiek, namelijk medische professionals en hebben ze

hetzelfde doel, te weten de behandeling en verzorging van patiénten of zwangere vrouwen.4

52. De betwiste waren "stoelen, banken en slaapbanken; stoelen en buidelstoelen speciaal ontworpen
en uitgerust voor het geven van borstvoeding, tevens verrijdbaar; babyboxen, bedjes en commodes,
tevens verrijdbaar; badzitjes voor baby’s en peuters, kussens voor het verschonen van baby's; kussens
voor het voeden van baby's;” zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met de medische
waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

Klasse 21

53. De waren “Baby- en peuterbadjes, speciaal uitgerust en ontworpen voor gebruik in ziekenhuizen,
zorginstellingen of kraamklinieken, tevens verstelbaar en verrijdbaar.” waarvoor het betwiste teken is
aangevraagd in klasse 21 zijn naar het oordeel van het Bureau overeenstemmend met de “Medische
instrumenten en apparaten” en “chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige
instrumenten en apparaten” waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 10. De badjes
waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn blijkens de aanvraag speciaal uitgerust en ontworpen
voor gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen en kraamklinieken. Dergelijke badjes kunnen zijn voorzien
van medische apparatuur en instrumenten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Daarnaast zijn
de waren gericht op hetzelfde publiek, namelijk medische professionals en hebben ze hetzelfde doel, te
weten de behandeling en verzorging van patiénten of zwangere vrouwen.®

Conclusie

54, De betrokken waren zijn deels overeenstemmend, deels in zekere mate overeenstemmend en
deels niet overeenstemmend.

14 Vgl. Board of Appeal EUIPO 20 januari 2022, R 453 /2021-4, punt 32 (UTC IMAGING/UCT).
5 Vgl. Board of Appeal EUIPO 20 januari 2022, R 453 /2021-4, punt 32 (UTC IMAGING/UCT).
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55. Voor zover de oppositie is gericht tegen de niet overeenstemmende waren in de klassen 12 en 20
waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, kan de oppositie niet slagen, aangezien er geen sprake kan
zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten. Voor de
overige waren gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Globale beoordeling

56. 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.® In dit
geval zijn de betrokken waren gericht op medische professionals. Het Bureau gaat uit van een verhoogd
aandachtsniveau van dit publiek.

57. 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.!” Het Bureau gaat in dit geval met opposant (zie hiervoor onder 12) uit van een
normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

58. 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.!8

59. In dit geval is er sprake van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende
tekens. De betrokken waren zijn deels overeenstemmend en deels in zekere mate overeenstemmend. Op
basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, waaronder het verhoogde aandachtsniveau van
het relevante publiek, 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 door het ingeroepen merk aangeduide
waren in klasse 10 en de overeenstemmend geachte waren in de klassen 10, 12, 20 en 21 waarop het
betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch
verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

60. Verweerder heeft nog aangevoerd dat wanneer er in de praktijk aan een karretje van verweerder
een weegschaal of verwarmingsapparaat wordt bevestigd, dit van een ander merk is dat niet op het MOBY
merk lijkt (zie hiervoor onder 18). Met het feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure
echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten
uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

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

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

18 HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak
(Equivalenza).
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B. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er voor wat betreft een deel

van de betwiste waren gevaar voor verwarring bestaat.

Iv. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2017856 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. De Benelux aanvraag met nummer 1455368 wordt niet ingeschreven voor:

klasse 10: (alle waren)

klasse 12: "Wagentjes en karretjes voor gebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen”

klasse 20: "Meubilair speciaal aangepast en uitgerust voor behandelingen en gebruik in
ziekenhuizen, zorginstellingen of kraamklinieken en op het gebied van babyzorg, kraamzorg
en neonatologie; mobiele ziekenhuisbedden, commodes, babybedjes, speciaal ontworpen en
uitgerust voor gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen of kraamklinieken; verrijdbare
meubelen, speciaal ontworpen en uitgerust voor het gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen
of kraamklinieken.”

klasse 21: (alle waren)

64. De Benelux aanvraag met nummer 1455368 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren

waarvan werd geoordeeld dat ze niet overeenstemmend zijn:

klasse 12: “vervoermiddelen op wielen voor baby's.”

klasse 20: "stoelen, banken en slaapbanken; stoelen en buidelstoelen speciaal ontworpen en
uitgerust voor het geven van borstvoeding, tevens verrijdbaar; babyboxen, bedjes en
commodes, tevens verrijdbaar; badzitjes voor baby’s en peuters; kussens voor het
verschonen van baby's,; kussens voor het voeden van baby's;”

65. 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, 31 mei 2023
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