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Slotsom overeenstemming 

35. De slotsom is dat tussen het teken en de Merken een vrij hoge mate van overeenstemming 
bestaat. Daarmee komt het hof toe aan de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de waren en of er, 
gelet op de overige omstandigheden, sprake is van verwarringsgevaar. 

Gelijke of soortgelijke/overeenstemmende waren? 

36. Bij (soort)gelijkheid van de waren gaat het erom vast te stellen of tussen de te beoordelen 
waren zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande 
handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren 
dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de 
betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben 
op de verhouding tussen de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor de oudere Merken 
zijn ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en (wijze van) gebruik (in het algemeen) en het 
concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Van complementariteit is (onder meer) sprake 
als de waren zo onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het 
gebruik van de ander. 

37. De waren waarvoor het teken is aangevraagd betreft "Scooters [vervoermiddelen], elektrisch 
aangedreven scooters", terwijl de waren waarvoor de Merken zijn ingeschreven, kort samengevat, 
verschillende accessoires en onderdelen van voertuigen betreffen. Anders dan Verweerster 
veronderstelt is voor soortgelijkheid niet vereist dat het relevante publiek met de onderdelen waarvoor 
de Merken zijn ingeschreven een scooter zou (kunnen) samenstellen. Er is immers ook sprake van 
soortgelijkheid indien de waren complementair zijn aan elkaar. Daarvan is hier naar het oordeel van 
het hof sprake. Een scooter behoeft onderhoud waartoe onderdelen en accessoires aangekocht moeten 
worden. Onderdelen en accessoires voor voertuigen (waaronder te begrijpen scooters) zijn naar hun 
aard bestemd om daarop te worden gemonteerd. Het relevante publiek voor de waren waarvoor het 
teken is gedeponeerd, de gewone consument, moet zeer wel in staat geacht worden zelf accessoires te 
monteren of (defecte) onderdelen van een scooter te vervangen. Accessoires en onderdelen van 
scooters - veelal verkrijgbaar bij dezelfde verkoopkanalen als waar scooters worden aangeboden. 
Daarenboven zullen ook professionele monteurs onderdelen en accessoires moeten aanschaffen. De 
door Verzoekster overgelegde facturen, waaruit blijkt dat Verzoekster onderdelen levert aan 
producenten van scooters en motorfietsen onderstrepen dat. 

Slotsom soortgeliikheid 

38. De slotsom op grond van het voorgaande is dat naar het oordeel van het hof er sprake is van 
een vrij hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en de 
waren waarvoor de Merken zijn ingeschreven. 

Verwarringsgevaar tussen het teken en de Merken? 

39. De beoordeling van de vraag of het teken en de Merken zodanig overeenstemmen dat daardoor 
bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring 
kan ontstaan - waaronder is te verstaan het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren 
van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, 
afkomstig zijn - moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te 
worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en de Merken bij de gemiddelde 
consument van de betrokken waren in casu het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van de 
relevante omstandigheden van het geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming 
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van het teken en de Merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend 
vermogen van de Merken. Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar. 

40. In het onderhavige geval is de overeenstemming tussen het teken en de Merken gelegen is de 
de eerste drie identieke letters die het totaalbeeld van het teken en de Merken bepalen. Dat de laatste 
letter verschilt kan naar het oordeel van het hof niet afdoen aan de overeenstemmende algemene 
indruk van het teken en de Merken. De Merken zijn niet beschrijvend voor de betrokken waren, zodat 
van een normaal onderscheidend vermogen is uit te gaan. Het teken is gedeponeerd voor soortgelijke 
waren als waarvoor de Merken zijn ingeschreven. Naar het oordeel van het hof is, mede in aanmerking 
nemend dat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft het teken en de Merken 
rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is 
achtergebleven, sprake van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar. Daarbij kan de eindgebruiker 
zowel een handelaar of monteur van scooters zijn, die daarvoor onderdelen zoekt, als ook een 
scootereigenaar die zelf zijn scooter onderhoudt. 

Slotsom oppositie 

41. Het bovenstaande leidt ertoe dat de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd en de 
oppositie alsnog geheel moet worden toegewezen. 

Proceskosten 

42. Verweerster zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het 
beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten begroot worden aan de hand 
van de inmiddels vastgestelde Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het 
Reglement op de procesvoering van het hof. 

Beslissing: 

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer: 

vernietigt de beslissing die het Bureau op 5 november 2020 in de oppositie met nr. 2015065 
heeft genomen; 

verklaart de oppositie van Verzoekster tegen inschrijving van het Benelux depot met nummer 
1389524 gegrond; 

verklaart dat het Benelux depot met nummer 1389524 dient te worden doorgehaald voor alle 
waren in de klassen 12; 

veroordeelt Verweerster in de kosten van de oppositie aan de zijde van Verzoekster ter hoogte 
van 1.045,- Euro alsmede in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van 
Verzoekster begroot op 1.800,- Euro aan salaris voor de advocaat. 

Dit arrest is gewezen door mr. R. Kalden, mr. C. Besch en mr. C. Vanderkerken; het is uitgesproken 
ter openbare terechtzitting van 13 mei 2022, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier. 

~ J.v\ 
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