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I. FEITEN EN PROCEDURE 

 

A. Feiten 

 

1. Op 26 februari 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk CLOSE 

TO voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 42 en 45. De aanvraag is onder nummer 1370642 in 

behandeling genomen en gepubliceerd op 14 maart 2018. 

 

2. Op 14 mei 2018 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De 

oppositie is gebaseerd op Uniemerk 15000599 van het woordmerk CLoSeR, ingediend op 13 januari 2016 

en ingeschreven op 18 augustus 2016 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 39 en 42. 
 

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

 

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is 

gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen oudere merk. 

 

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”).1 
 

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 16 mei 2018. In de loop van de administratieve fase 

van de procedure zijn er 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 10 januari 2019. 

 

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN 

 

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

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

identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in 

kwestie. 

 

A. Argumenten opposant 

 

9. Opposant stelt ten aanzien van de visuele vergelijking dat beide tekens woordmerken zijn, dat 

het ingeroepen merk uit één woord van zes letters bestaat en het betwiste merk uit twee woorden van in 

totaal zeven letters bestaat. De eerste vijf letters zijn identiek, waardoor de tekens in visueel opzicht 

sterk overeenstemmen, aldus opposant. 
 

10. In auditief opzicht geldt volgens opposant dat beide woordmerken in de Engelse taal zijn. 

Hoewel het oudere merk uit één woord bestaat en het betwiste merk uit twee, hebben beide in totaal 

twee lettergrepen. De uitspraak is grotendeels dezelfde vanwege de gemeenschappelijke taal en de vijf 

identieke letters aan het begin. Bovendien zijn de uitgangen “R” en “TO” minder goed hoorbaar, 

                                                           
1 In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 

tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben 

ondergaan. 
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waardoor de nadruk op het element “CLOSE” ligt. Volgens opposant is er daardoor sprake van een sterke 

auditieve overeenstemming.  
 

11. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking geldt volgens opposant dat het oudere merk 

vertaald kan worden als “dichterbij” en het betwiste merk als “dichtbij”. Het oudere merk is derhalve de 

vergrotende trap van het betwiste merk. De beide tekens hebben in begripsmatig opzicht een sterk 

overeenstemmende, nagenoeg identieke betekenis, aldus opposant. 

 

12. Opposant meent dat de waren en diensten van het betwiste merk deels identiek en deels 

soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het oudere merk. 
 

13. Volgens opposant bestaat het relevante publiek vooral uit gemiddelde consumenten. Voor de 

beoordeling van het verwarringsgevaar moet rekening gehouden worden met een normaal 

aandachtsniveau, aldus opposant. 
 

14. Het ingeroepen oudere merk is niet beschrijvend en heeft volgens opposant ten minste een 

normaal onderscheidend vermogen. 
 

15. Op grond van voorgaande overwegingen meent opposant dat er sprake is van gevaar voor 

verwarring. Hij verzoekt het Bureau om de oppositie gegrond te verklaren, de betwiste aanvraag niet in 

te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen. 
 

B. Reactie verweerder 

 

16. In visueel opzicht geldt volgens verweerder dat beide tekens verschillen doordat het oudere 

merk uit één woord van zes letters bestaat en het betwiste merk uit twee woorden van respectievelijk 

vijf en twee letters. Bovendien zijn in het oudere merk de medeklinkers in kapitalen geschreven en de 

klinkers in kleine letters. Er ontstaat daardoor een geheel andere totaalindruk, waardoor er geen sprake 

is van overeenstemming, aldus verweerder. 

 

17. Ten aanzien van de auditieve vergelijking stelt verweerder dat de klank van beide woorden 

substantieel verschilt. In tegenstelling tot hetgeen opposant beweert, is verweerder juist van mening dat 

de “R” –klank in het oudere merk zeer goed en lang hoorbaar is bij de uitspraak ervan en dat bij het 

betwiste merk geldt dat het woord “TO” qua klank ook zeer prominent aanwezig is. Er is daardoor 

volgens verweerder geen sprake van auditieve overeenstemming.   

 

18. In begripsmatig opzicht geldt volgens verweerder dat het oudere merk, CloSeR, inderdaad als 

“dichterbij” vertaald kan worden, maar dat het een veelvoud aan betekenissen heeft, zoals “nauwere”, 

“hechtere” en “nader tot elkaar”. Het betwiste merk, CLOSE TO, betekent altijd “dichtbij’. Het gaat 

derhalve om een andere grootheid, terwijl het ingeroepen oudere merk ook meerdere betekenissen 

heeft, zodat er volgens verweerder niet gezegd kan worden dat de tekens begripsmatig 

overeenstemmend zijn. 

 

19. De waren en diensten zijn voor een groot gedeelte niet soortgelijk, aldus verweerder. 
 

20. Het woord CLOSE is zeer algemeen en weinig onderscheidend, aldus verweerder, die meent dat 

de beschermingsomvang van het oudere merk zich zou moeten beperken tot puur identieke merken voor 

identieke waren en diensten. Verweerder voegt een overzicht bij van merkregistraties in de Benelux die 

of het woord CLOSER dan wel het woord CLOSE bevatten.  

 

21. Verweerder meent dat het in aanmerking komend publiek een gespecialiseerd publiek betreft 

“dat weet wat het zoekt”. In het geval van opposant gaat het met name om een software/telecom 

product met ondersteuning voor de vervoerssector en de spoorwegen in het bijzonder. Bij verweerder 
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gaat het om een interactieve app waarbij interactie plaatsvindt tussen organisatoren van een evenement 

en de bezoeker. 

 

22. Concluderend verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen. 

 

III.  BESLISSING 

 

A.1 Verwarringsgevaar 

 

23. 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. 

 

24. 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.” 
 

25. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der 

lidstaten (hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als 

het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, 

in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden 

beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, 

Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 

1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; 

Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 

november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006). 

 

Vergelijking van de waren en diensten 

 

26. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening 

worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. 

Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel 

complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd). 

 

27. Bij vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en 

diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de 

bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. 
 

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

 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

Kl 9 Computerhardware; Software; Mobiele 

elektronische machines voor het afgeven van 

tickets; Telecommunicatie-uitrusting; Software 

voor telecommunicatie; Mobiele printers voor 

gebruik met computers; Kaartjesautomaten; 

Computerprogramma's [te downloaden 

software]; Downloadbare instructiehandboeken in 

Kl 9 Downloadbare applicatiesoftware, namelijk, 

instant messaging software en software voor het 

delen en uitwisselen van informatie, data, audio, 

video en foto's via computer-, mobiele- en 

telecommunicatie netwerken; elektronische en 

digitale publicaties. 
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elektronische vorm; Draagbare hardware voor 

het berekenen van treintarieven; Hardware en 

software voor de bediening van een systeem voor 

plaatsreservering en/of een systeem voor het 

afgeven van tickets; Geen van de voornoemde 

goederen houdt verband met tijdschriften, week- 

of maandbladen of publicaties. 

 

Kl 35 Bedrijfsvoering; Het aanbieden van 

ondersteuning voor beheer van commerciële 

zaken; Klantenondersteuning; Geen van de 

voornoemde diensten houdt verband met 

tijdschriften, week- of maandbladen of 

publicaties. 

Kl 35 Reclame, marketing en promotionele 

diensten ten behoeve van online communities; 

marktanalyse; verstrekken van marktinformatie; 

opiniepeiling; zakelijke online netwerkdiensten; 

online community management; consultancy op 

het gebied van interne en externe 

bedrijfscommunicatie; organiseren van 

evenementen voor commerciële en 

reclamedoeleinden; zakelijke bemiddeling en 

advisering op het gebied van het verkopen van 

producten en het leveren van diensten; ter 

beschikking stellen en verhuur van online 

advertentieruimte; zakelijke bemiddeling met 

betrekking tot het bij elkaar brengen van 

aanbieders van waren en diensten en afnemers en 

potentiële afnemers van deze waren en diensten. 

 

Kl 38 Telecommunicatiediensten; Mobiele 

telecommunicatienetwerkdiensten; Het verlenen 

van toegang tot het Internet aan gebruikers; 

Geen van de voornoemde diensten houdt 

verband met tijdschriften, week- of maandbladen 

of publicaties. 

Kl 38 Verlenen van toegang tot software voor 

digitale communicatie; instant messaging 

services; verschaffen van online chatrooms en 

elektronische bulletin boards voor het verzenden 

van berichten, commentaren en multimedia-

inhoud tussen gebruikers; het ter beschikking 

stellen van interactieve communicatie via 

telecommunicatie netwerken; verlenen van 

toegang tot een online platform ten behoeve van 

het promoten en verkopen van waren en diensten, 

communiceren met afnemers en potentiële 

afnemers van deze waren en diensten en 

communicatie tussen afnemers en potentiële 

afnemers van deze waren en diensten; 

verschaffen van toegang tot online platforms voor 

het uitwisselen van informatie, data, audio, video 

en foto's via computer-, mobiele- en 

telecommunicatie netwerken. 

 

Kl 39 Ticketverkoop voor reizen; Reserveren van 

zitplaatsen op reis; Het verstrekken van 

informatie met betrekking tot reizen, verkoop 

van tickets en plaatsreservering. 

 

 

Kl 42 Ontwerp en ontwikkeling van software voor Kl 42 Het ter beschikking stellen en verhuren van 
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computers; Software-updating; Verhuur van 

computer software; Installatie en onderhoud van 

computerprogramma' s; Advisering op het gebied 

van hardware en software. 

 

applicatiesoftware ten behoeve van het uitwisselen 

van informatie, data, audio, video en foto's via 

computer-, mobiele- en telecommunicatie 

netwerken. 

 Kl 45 Online sociale netwerkdiensten. 

 

 

 

Klasse 9 

 

29. De waren “downloadbare applicatiesoftware, namelijk, instant messaging software en software 

voor het delen en uitwisselen van informatie, data, audio, video en foto's via computer-, mobiele- en 

telecommunicatie netwerken” van het betwiste merk zijn identiek aan de waar “software” van het oudere 

merk. Zij vormen immers een species van het genus software. Wanneer de door het oudere merk 

aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde 

beschouwd (zie o.m. GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, 

T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). 

 

30. De waren “elektronische en digitale publicaties” van het betwiste merk zijn niet soortgelijk aan 

de waren en diensten van het ingeroepen merk. In het ingeroepen merk wordt bij de waren en diensten 

in de klassen 9, 35 en 38 juist nadrukkelijk uitgesloten dat deze verband hebben met tijdschriften, week- 

of maandbladen of publicaties. De diensten in de klassen 39 en 42 zijn eveneens niet soortgelijk aan 

voornoemde waren. Zij verschillen sowieso naar hun aard. 
 

Klasse 35 

 

31.  De diensten “marktanalyse; verstrekken van marktinformatie; opiniepeiling; zakelijke online 

netwerkdiensten; online community management; consultancy op het gebied van interne en externe 

bedrijfscommunicatie; zakelijke bemiddeling en advisering op het gebied van het verkopen van 

producten en het leveren van diensten; zakelijke bemiddeling met betrekking tot het bij elkaar brengen 

van aanbieders van waren en diensten en afnemers en potentiële afnemers van deze waren en diensten” 

van de betwiste aanvraag zijn alle diensten die verleend kunnen worden in het kader van (de 

ondersteuning van) bedrijfsvoering. Zij zijn daarmee soortgelijk aan de diensten “bedrijfsvoering; Het 

aanbieden van ondersteuning voor beheer van commerciële zaken” van het oudere merk. 

 

32. De diensten “reclame, marketing en promotionele diensten ten behoeve van online communities” 

van het betwiste merk zijn licht soortgelijk aan de diensten “bedrijfsvoering; het aanbieden van 

ondersteuning voor beheer van commerciële zaken”. De diensten hebben hetzelfde doel, namelijk het 

optimaliseren van de mogelijkheden voor een effectieve bedrijfsvoering. Zij richten zich daarmee ook op 

hetzelfde publiek, degenen die een bedrijf voeren en kunnen in voorkomend geval ook door dezelfde 

ondernemingen worden verleend. 

 

33. De diensten “organiseren van evenementen voor commerciële en reclamedoeleinden; ter 

beschikking stellen en verhuur van online advertentieruimte” van het betwiste merk zijn niet soortgelijk 

aan enige dienst van het oudere merk. Deze diensten worden in de regel verleend door andere 

ondernemingen, namelijk degenen die de beschikking hebben over de aangeboden advertentieruimte en 

door bedrijven die beurzen organiseren. Naar hun aard en doelstelling verschillen deze diensten van de 

diensten van het ingeroepen oudere merk. 

 



Beslissing oppositie 2014140 Pagina 7 van 11  

Klasse 38 

 

34. De diensten “verlenen van toegang tot software voor digitale communicatie; instant messaging 

services; verschaffen van online chatrooms en elektronische bulletin boards voor het verzenden van 

berichten, commentaren en multimedia-inhoud tussen gebruikers; het ter beschikking stellen van 

interactieve communicatie via telecommunicatie netwerken; verlenen van toegang tot een online 

platform ten behoeve van het promoten en verkopen van waren en diensten, communiceren met 

afnemers en potentiële afnemers van deze waren en diensten en communicatie tussen afnemers en 

potentiële afnemers van deze waren en diensten; verschaffen van toegang tot online platforms voor het 

uitwisselen van informatie, data, audio, video en foto's via computer-, mobiele- en telecommunicatie 

netwerken” van het betwiste merk zijn alle diensten op het gebied van telecommunicatie en zij vallen 

daarmee onder de ruimere noemer “telecommunicatiediensten” zoals opgenomen in het oudere merk. De 

diensten zijn derhalve identiek. 

 

Klasse 42 

 

35. De diensten “het ter beschikking stellen en verhuren van applicatiesoftware ten behoeve van het 

uitwisselen van informatie, data, audio, video en foto's via computer-, mobiele- en telecommunicatie 

netwerken” van het betwiste merk zijn identiek aan de diensten “verhuur van computer software” van 

het oudere merk. In het geval van “het ter beschikking stellen” is er weliswaar sprake van een ruimere 

categorie dan “verhuur”, maar dient gezien het object van de dienstverlening vastgesteld te worden dat 

deze als identiek dienen te worden beschouwd (zie hiertoe GEU, METABIOMAX, T-281/13, 11 juni 2014, 

ECLI:EU:T:2014:440). 

 

Klasse 45 

 

36. De ”online sociale netwerkdiensten” van de betwiste aanvraag zijn niet soortgelijk aan de waren 

en diensten van het ingeroepen oudere merk. Het feit dat de diensten op een bepaalde manier worden 

verleend, zoals via fora op het Internet, maakt niet dat deze daardoor soortgelijk zijn aan bijvoorbeeld 

telecommunicatie- of informatiseringsdiensten. De betreffende dienst is uit zijn aard en beschrijving een 

persoonlijke en sociale dienstverlening (door derden) die als doel heeft te voorzien in individuele 

behoeften. De dienst verschilt daarmee naar zijn aard en bestemming. 

 

Conclusie 

 

37. De waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels (licht) 

soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen merk. 

 

Vergelijking van de tekens 

 

38. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub 

b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring 

het gevolg is van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument 

van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale 

beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een 

geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, 

ECLI:EU:C:1997:528). 

 

39. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of 

begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt 
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opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende 

bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald). 
 

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:  

 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

 

CLoSeR 

 

CLOSE TO 

 

 

Visuele vergelijking 

 

41. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit zes letters, CloSeR, waarbij de klinkers in 

kleine letters zijn weergegeven en de medeklinkers in hoofdletters. Het betwiste teken is eveneens een 

woordmerk. Het bestaat uit twee woorden van respectievelijk vijf en twee letters, te weten CLOSE  en 

TO. 

 

42. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling 

van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 

januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). Het eerste woord van het betwiste merk is identiek aan vijf van de 

eerste zes letters waaruit het ouder merk bestaat. Het verschil is gelegen in de slotletter “R” in het 

ingeroepen merk en het tweede element “TO” van het betwiste merk. In beginsel zal de consument meer 

belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-

184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Hoewel de genoemde verschillen niet onopgemerkt zullen 

blijven, zijn de overeenkomsten in voorliggend geval aanmerkelijk groter dan de punten van verschil.  
 

 

43. Merk en teken zijn in visueel opzicht overeenstemmend.  

 
 

Auditieve vergelijking 

 

44. In auditief opzicht geldt dat beide woordmerken courante woorden in het Engels zijn en derhalve 

op dezelfde wijze zullen worden uitgesproken. Het oudere merk zal worden uitgesproken als [klosər], het 

betwiste merk zal worden uitgesproken als [klos tu]. Ook ten aanzien van de auditieve vergelijking geldt 

dat in de regel meer aandacht uitgaat naar de aanvangsklank die in dit geval identiek is, te weten [klos]. 

Het verschil is gelegen in de eindklanken van beide. Vanwege het feit dat beide in een tweeklank worden 

uitgesproken kennen zij ook een gelijk ritme en cadans.  

 

45. Merk en teken zijn in auditief opzicht overeenstemmend. 

 

Begripsmatige vergelijking 

 

46. Beide merken bestaan uit courante Engelse begrippen. Het oudere merk, CloSeR betekent 

“dichterbij”. Het betwiste merk, CLOSE TO, betekent “dicht bij”. Het Bureau is van oordeel dat het in 

aanmerking komend publiek in de Benelux deze betekenissen zal kennen en begrijpen, alhoewel een 

‘niet-native speaker’ wellicht de nuance tussen beide begrippen zal ontgaan. De betekenis van het 

oudere merk is in zekere zin de vergrotende trap van de betekenis van het betwiste merk.2 Beide 

refereren aan het begrip ‘nabijheid’.  

 

                                                           
2 strikt genomen is het de vergrotende trap van ‘close’. 
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47. Merk en teken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend. 

 

Conclusie 

 

48. Het oudere merk en het betwiste teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Begripsmatig 

stemmen zij sterk overeen. 

 

A.2 Globale beoordeling 

 

49. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het 

publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol. 

 

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

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

diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten 

die identiek of soortgelijk werden bevonden, geldt dat deze bestemd zijn voor zowel de gemiddelde 

consument als de professionele gebruiker. Daarbij varieert ook het aandachtsniveau. In casu dient te 

worden uitgegaan van de consument met het laagste aandachtsniveau, aangezien verwarringsgevaar bij 

een deel van het publiek volstaat (zie o.m. GEU, ERGO, T-220/09, 15 juli 2011, ECLI:EU:T:2011:392). 

 

51. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge 

samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de 

merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een 

geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een 

hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd 

Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).  

 

52. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het 

ingeroepen merk zegt niets over de waren en diensten in kwestie zodat moet worden uitgegaan van een 

normaal onderscheidend vermogen. 
 

53. Het oudere merk en het betwiste merk zijn visueel en auditief overeenstemmend. Begripsmatig 

is er sprake van een sterke overeenstemming. De waren en diensten in kwestie zijn deels identiek, deels 

(licht) soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op grond van de voorgaande overwegingen concludeert het 

Bureau dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en (licht) soortgelijke waren 

en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. 

 

B.  Overige factoren 

 

54. Verweerder is van mening dat het woord CLOSE zeer algemeen en weinig onderscheidend is en 

meent daarom dat de beschermingsomvang van het oudere merk zich zou moeten beperken tot puur 

identieke merken voor identieke waren en diensten. Verweerder voegt een overzicht bij van 

merkregistraties in de Benelux die of het woord CLOSER dan wel het woord CLOSE bevatten (zie 

overweging 20). Het Bureau wijst erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde 

gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van 

twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de 

verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie 

erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere 
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merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is 

gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken 

identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-

460/07, 20 januari 2010; ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd dit bewijs niet geleverd door verweerder. 

 

55. Verweerder meent dat het in aanmerking komend publiek een gespecialiseerd publiek betreft 

“dat weet wat het zoekt”. In het geval van opposant gaat het met name om een software/telecom 

product met ondersteuning voor de vervoerssector en de spoorwegen in het bijzonder. Bij verweerder 

gaat het om een interactieve app waarbij interactie plaatsvindt tussen organisatoren van een evenement 

en de bezoeker (zie overweging 21). Het Bureau merkt op dat met het feitelijke gebruik van de 

betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening kan worden gehouden, 

aangezien de vergelijking van de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de 

registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die 

bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, 

Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:T:2006:10, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, 

ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, 

ECLI:EU:T:2008:444). 
 

C. Conclusie 

 

56. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor 

verwarring ten aanzien van de identieke en (licht) soortgelijke waren.  
 

IV.  BESLUIT 

 

57. De oppositie met nummer 2014140 wordt gedeeltelijk toegewezen. 
 

58. Benelux aanvraag met nummer 1370642 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en 

diensten die identiek of (licht) soortgelijk werden bevonden: 
 

- Klasse 9: Downloadbare applicatiesoftware, namelijk, instant messaging software en 

software voor het delen en uitwisselen van informatie, data, audio, video en foto's 

via computer-, mobiele- en telecommunicatie netwerken. 

- Klasse 35:  Reclame, marketing en promotionele diensten ten behoeve van online 

communities; marktanalyse; verstrekken van marktinformatie; opiniepeiling; 

zakelijke online netwerkdiensten; online community management; consultancy op 

het gebied van interne en externe bedrijfscommunicatie; zakelijke bemiddeling en 

advisering op het gebied van het verkopen van producten en het leveren van 

diensten; zakelijke bemiddeling met betrekking tot het bij elkaar brengen van 

aanbieders van waren en diensten en afnemers en potentiële afnemers van deze 

waren en diensten. 

- Klasse 38: (alle diensten) 

- Klasse 42: (alle diensten) 

 

59. Benelux aanvraag met nummer 1370642 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en 

diensten die niet soortgelijk werden bevonden: 

 

- Klasse 9: Elektronische en digitale publicaties. 

- Klasse 35: Organiseren van evenementen voor commerciële en reclamedoeleinden; 

ter beschikking stellen en verhuur van online advertentieruimte.  
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- Klasse 45: (alle diensten) 

 

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

aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt. 

 
 

Den Haag, 6 september 2019 

 

 

Tomas Westenbroek   Camille Janssen   Willy Neys 

(rapporteur) 
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