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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 7 november 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk

Wildcard voor waren en diensten in de klassen 9, 36 en 42. De aanvraag is onder nummer 1363949 in
behandeling genomen en gepubliceerd op 4 mei 2018.

2. Op 29 juni 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag.
De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4825998 van het woordmerk WIRECARD ingediend op
26 december 2005 en ingeschreven op 2 juli 2007 voor waren en diensten in de klassen 9, 36 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag is gebaseerd op
een deel van de waren en diensten in de klassen 9 en 42 en alle diensten in klasse 36 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”) .

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 4 juli 2018. 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 11 maart 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 waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant licht toe dat WIRECARD een internationaal bedrijf is op het gebied van financiéle
dienstverlening en technologie. De kernactiviteiten van WIREDCARD betreffen met name het
ondersteunen van bedrijven bij het ontvangen van elektronische betalingen, alsmede het adviseren over
de uitgifte van betalingsinstrumenten, zoals credit cards of mobiele betalingsapplicaties.

10. Volgens opposant richten de onderhavige waren en diensten zich tot een gemengd publiek dat
zowel uit professionals als particulieren bestaat. Opposant betoogt dat de eerste categorie waarschijnlijk

! 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 materiéle en voor de beslissing
relevante wijziging hebben ondergaan.
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een hoger aandachtsniveau zal hebben, maar dat dit voor de tweede categorie niet kan worden
vastgesteld. Om die reden is er sprake van een gemiddeld aandachtsniveau.

11. Opposant betoogt dat het woord WIRECARD in zijn geheel niets betekent en daarom van huis uit
een sterk onderscheidend vermogen heeft. De onderscheidingskracht van het ingeroepen merk is verder
versterkt door intensief en langdurig gebruik van meer dan 12 jaar wereldwijd, waaronder de Benelux,
aldus opposant. Ter onderbouwing van de stelling dat opposant ook in de Benelux actief is verwijst hij
naar twee nieuwsberichten op internet.

12. In het kader van de vergelijking van de merken stelt opposant dat beide uit één woord bestaan.
Om die reden valt er geen dominant of onderscheidend element aan te wijzen waaraan het publiek meer
aandacht zal geven. Het publiek zal beide tekens in hun geheel waarnemen, aldus opposant.

13. Opposant stelt dat aangezien beide merken uit acht letters bestaan, dit zorgt voor een impressie
van gelijkheid. De derde en de vierde letter zijn weliswaar verschillend, maar het prefix en suffix zijn
identiek, hetgeen volgens opposant, op grond van bestendige rechtspraak van het Bureau en het EUIPO,
reeds tot de conclusie leidt dat de merken overeenstemmend zijn. Verder bestaan beide woorden uit
twee lettergrepen en gaat het om Engelse woorden, dan wel samenstellingen die het publiek ‘op zijn
Engels’ zal uitspreken. Hierbij zal volgens opposant de nadruk worden gelegd op de eerste twee letters.
Opposant merkt op dat het tweede deel ‘card’ minder onderscheidingskracht heeft, omdat het
beschrijvend is, maar hier staat tegenover dat het begin van de merken identiek is en dat het publiek
doorgaans meer aandacht zal besteden aan het eerste deel van een merk. Om voornoemde redenen zijn
de tekens visueel en auditief sterk overeenstemmend, aldus opposant.

14. Voor wat betreft de begripsmatige overeenstemming betoogt opposant primair dat de tekens
zodanig kort zijn dat het publiek deze in één keer zal waarnemen. Opposant stelt dat een begripsmatige
overeenstemming om die reden niet aan de orde is. Voor zover een begripsmatige vergelijking wel aan
de orde is stelt opposant dat de tekens overeenstemmen, omdat het element ‘card’ begripsmatig
identiek is. Indien het publiek in het bestreden merk de samentrekking van ‘wild’ en ‘card’ begrijpt als de
verwijzing naar een ‘joker’, stelt opposant zich op het standpunt dat daarmee niet een eenduidig
conceptueel beeld ontstaat dat de (sterke) visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens
neutraliseert. De tekens zijn derhalve ook begripsmatig sterk overeenstemmend.

15. Opposant betoogt dat de waren en diensten van het ingeroepen merk identiek, dan wel
overeenstemmend of complementair zijn aan de waren en diensten van het bestreden teken.

16. Opposant concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de
oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven. Daarnaast verzoekt opposant het
Bureau om de verweerder te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder is een Nederlands bankbedrijf dat zich richt op het aanbieden van makkelijke en
simpele bankdiensten die met name op de markt worden gebracht via een eigen mobiele applicatie.
Verweerder licht toe dat het teken ‘Wildcard’ wordt gebruikt voor een dienst waarbij klanten van
verweerder kunnen kiezen uit een combinatie van verschillende soorten betaalkaarten.

18. Met betrekking tot de visuele vergelijking van de tekens betoogt verweerder dat de derde en
vierde letter verschillend zijn, hetgeen zorgt voor een geringe mate van visuele overeenstemming.
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19. Verweerder stelt verder dat het ingeroepen merk uit drie lettergrepen bestaat, “wi-re-card” en
het bestreden merk uit twee lettergrepen, “wild-card”. Het eerste deel van de merken wordt volgens
verweerder verschillend uitgesproken waarbij vooral de tweede lettergreep van het ingeroepen merk
zorgt voor een opmerkelijk auditief verschil. Het feit dat beide tekens eindigen met het woord ‘card’
betekent niet dat er sprake is van voldoende auditieve overeenstemming, aldus verweerder. De mate
van auditieve overeenstemming is derhalve nog geringer dan de mate van visuele overeenstemming.

20. Het ingeroepen merk bestaat uit de woorden ‘wire’ en ‘card’, hetgeen volgens verweerder
eenvoudige Engelse woorden zijn met een algemeen bekende betekenis. Het bestreden teken ‘wildcard’
is afkomstig van de aanduiding ‘wild card’ en dat verwijst naar een bepaald soort speelkaart, waarbij de
speler zelf kan bepalen welke waarde, kleur of andere eigenschap de kaart in het spel heeft, aldus
verweerder. Verweerder betoogt dat er derhalve geen sprake is van begripsmatige overeenstemming.

21. Het publiek waarvoor de onderhavige waren en diensten zijn bestemd is volgens verweerder
oplettend en voorzichtig, aangezien het gaat om financiéle diensten.

22. Verweerder stelt dat een deel van de waren en diensten van het bestreden merk niet
overeenstemmend zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen merk. Met betrekking tot de
diensten in klasse 42 merkt verweerder op dat er weliswaar sprake is van een lichte mate van
soortgelijkheid, maar dit zal niet voor verwarring zorgen gezien het hoge aandachtsniveau van het
publiek.

23. Het enkele feit dat het ingeroepen merk actief is in de Benelux is volgens verweerder
onvoldoende om te kunnen concluderen dat het onderscheidend vermogen is verhoogd. Verweerder
betwist dan ook dat er sprake is van een sterk onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

24. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het
Bureau om de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure.

III. BESLISSING

A.1 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 publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het
gevolg is van associatie met het oudere merk.”

27. 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



Beslissing oppositie 2014277 Pagina 5 van 9

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, Flugel-flesje, C02/133HR, 14
november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari
2006).

Vergelijking van de tekens en de waren en diensten

28. 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).

29. 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

opgeroepen,

daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en

dominerende

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

30. De te vergelijken merken en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:

Oppositie gericht tegen:

WIRECARD

Wildcard

Kl 9 Gegevensdragers met daarop geregistreerde
software, met name magnetische en optische
gegevensdragers met software, met name
toepassingssoftware, besturingssysteemsoftware,
databasesoftware, software voor de codering van
gegevens, software voor de decodering van
gegevens alsmede software voor het verwerken

van digitale signaturen.

Cl 9 Computer programmes relating to financial
matters.

Kl 9 Computerprogramma’s met betrekking tot
financiéle zaken.

KI 36 Verzekeringsdiensten; informatie over

verzekeringen; verrekening, met name van

internationale creditcards en automatische

afschrijvingen.

Cl 36 Bank card, credit card, debit card and

electronic payment card services; Banking

services; Financial affairs; Money exchange and
transfer; Conducting of financial affairs on- line;
Contactless payment services.

Kl 36 Diensten voor bankkaarten, creditcards,

debetkaarten en kaarten voor elektronische

betalingen; bankdiensten; financiéle diensten;

geldwissel- en  overdrachtsdiensten;  online

uitvoeren van financiéle zaken; contactloze

betalingen.

KI 42 Computerprogrammering, met name
programmering van computersoftware en van

softwarepakketten, ontwikkeling van software en

van softwarepakketten, updaten en onderhouden

Cl 42 Design and development of computer
software.

Kl 42 Ontwerp en ontwikkeling van computer
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van software en softwarepakketten; diensten van | software.
een elektronische centrale tussen
gegevensverwerkende netwerken (clearing
center), te weten diensten zoals het toevoegen
van gegevens, het converteren van gegevens
naar een ontvangerafhankelijke vorm/structuur
en/of  gegevensafstemming (diensten  van
bedrijfsinformatici); diensten van een
computerprogrammeur.

N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal van het
bestreden teken is niet het Nederlands. De vertaling van

de waren- en dienstenlijst is louter opgenomen om de

leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.

Begripsmatige vergelijking

31. Het ingeroepen merk heeft in zijn geheel beschouwd geen vaststaande betekenis. Hoewel de
gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende
details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), 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 gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober
2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-
146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008,
ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Op grond hiervan
is het Bureau van oordeel dat, alhoewel het ingeroepen merk een samengesteld woord is, het publiek
hierin duidelijk de woorden ‘wire’ en ‘card’ zal herkennen, omdat dit gangbare Engelse woorden zijn die
het publiek in de Benelux zal begrijpen.

32. In het licht van de onderhavige waren en diensten is de aanduiding ‘card’ beschrijvend, omdat
deze waren en diensten betrekking kunnen hebben op verschillende soorten kaarten, zoals
geheugenkaarten, betaalkaarten of andere kaarten waarop digitale informatie is opgeslagen. Daarnaast
is het in het kader van verzekeringsdiensten zeer gebruikelijk om een kaart, oftewel een pasje, te
verstrekken waarop de gegevens van de verzekerde staan. Het publiek zal over het algemeen een
beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en
dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3
juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Het woord ‘wire’ kan door het publiek worden begrepen als werkwoord
om aan te geven dat een geldbedrag digitaal wordt overgemaakt?, welke betekenis evenmin weinig
onderscheidend is in het licht van de waren en diensten. Het Bureau overweegt echter dat deze
specifieke betekenis wellicht minder bekend is bij het publiek in de Benelux en dat dit publiek het woord
‘wire’ eerder zal herkennen als Engelse vertaling van het zelfstandig naamwoord ‘draad’.

33. Met betrekking tot het bestreden merk is het Bureau van oordeel dat het publiek hierin de
Engelse woorden ‘wild’ en ‘card’ zal herkennen en begrijpen. Het bestreden teken heeft echter in zijn
geheel ook een eigen betekenis. Het woord ‘wildcard’ of ‘wild card’ is een gangbare aanduiding waarmee
wordt verwezen naar de Joker, een soort speelkaart, of het recht op deelneming aan een toernooi of
wedstrijd voor een niet-geplaatste speler of ploeg.® Deze laatste betekenis acht het Bureau bekender bij
het publiek in de Benelux. Zowel het Nederlands- als Franstalige publiek is hiermee vertrouwd, aangezien

2 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wire
3 Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14¢ editie.
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het een zeer gangbaar begrip is in het kader van tennistoernooien* of wielerwedstrijden (zoals de Tour
de France®). Daarnaast wordt de term ook gebruikt in het kader van de deelname aan de populaire
talentenjacht The Voice (ook in Belgié®). Deze betekenis zorgt ervoor dat het bestreden merk
begripsmatig verschilt van het ingeroepen merk.

34. De tekens zijn derhalve begripsmatig niet overeenstemmend.
Visuele vergelijking

35. Beide tekens zijn zuivere woordmerken die bestaan uit één woord van acht letters, WIRECARD
en Wildcard. Het ingeroepen merk is weergegeven in hoofdletters. Het bestreden merk begint met een
hoofdletter en bevat verder enkel kleine letters. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine
letters doet echter niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming van woordmerken (zie
ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008 en GEU, babilu, T-
66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

36. De eerste twee letters ‘wi’ en de laatste vier letters ‘card’ zijn identiek. Gezien de beschrijvende
betekenis van ‘card’ in het ingeroepen merk is het Bureau van oordeel dat het publiek hier weinig
aandacht aan zal besteden. Daarnaast geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan
het eerste deel van een teken (zie in deze zin arresten GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart
2004, ECLI:EU:T:2004:79). In het begin van de tekens zijn de eerste twee letters identiek, maar hier
staat tegenover dat de derde en vierde letter verschillend zijn. Dit verschil zal door het publiek niet over
het hoofd worden gezien.

37. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in zekere mate visueel
overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

38. Beide tekens bestaan uit één woord van twee lettergrepen “wire-card” en “wild-card”. Anders
dan verweerder stelt (zie alinea 19) bevat het Engelse woord ‘wire’ slechts één lettergreep.” In beide
tekens wordt de tweede lettergreep identiek uitgesproken. Dit zal echter, gezien de beschrijvende
betekenis van het woord ‘card’, niet de aandacht van het publiek trekken. De uitspraak van de woorden
“wire” [wajar] en “wild” [wajld] bevat aan het begin eenzelfde ‘wa’-klank, maar de daaropvolgende klank
wordt anders uitgesproken en dit zorgt voor een duidelijk hoorbaar auditief verschil.

39. De tekens zijn derhalve op auditief vlak in lichte mate overeenstemmend.
Conclusie
40. De tekens zijn begripsmatig vlak verschillend. Visueel is er sprake van een zekere mate van

overeenstemming. Auditief zijn de tekens in lichte mate overeenstemmend.

4 https://www.20minutes.fr/sport/1155091-20130514-20130514-tennis-comment-attribue-t-on-wild-cards-
roland-garros; https://www.lesoir.be/180650/article/2018-09-26/coupe-davis-wild-card-pour-la-grande-
bretagne-et-largentine-qualifications-pour;

5 http://capovelo.com/wildcard-teams-2017-tour-de-france-announced/;
https://www.velowire.com/article/1050/fr/les-derniers-wildcards-annonces--voici-les-equipes-qui-participent-
au-tour-de-france-2019.html

6 https://www.rtbf.be/tv/emission/detail_the-voice-belgique/les-news/article_concours-devenez-le-favori-du-
net-et-gagnez-votre-wildcard-pour-les-blinds?id=9047014&emissionId=3873

7 Zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4¢ editie.
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A.2, Globale beoordeling

41. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het
publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de tekens en van de waren of diensten een rol.

42. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geinformeerd en omzichtig te zijn.
Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variéren naar gelang van de soort waren of
diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het onderhavige geval
zijn de diensten in klasse 42 bestemd voor een gespecialiseerd publiek en voor deze diensten zal het
aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoger dan normaal zijn. Daarnaast is het
Bureau van oordeel dat zelfs indien deze diensten worden afgenomen door de algemene consument,
gezien de aard van de diensten, de complexiteit, de prijs en het feit dat deze diensten niet frequent
worden afgenomen, het aandachtsniveau ook voor dit publiek verhoogd zal zijn (zie ook GEU, AAVA
MOBILE, 27 maart 2014, T-554/12, ECLI:EU:T:2014:158). Voor de bestreden waren en diensten in
klasse 9 en 36 geldt dat deze in beginsel niet voor een gespecialiseerd publiek zijn bestemd maar voor
iedereen; het in aanmerking komend publiek voor deze waren en diensten is dus de gemiddelde
consument. Echter geldt wel dat het aandachtsniveau verhoogd is. Bij het afnemen van een financieel
product, zoals het aanschaffen van een creditcard of het afsluiten van een verzekering, zal het
aandachtsniveau verhoogd zijn, aangezien dit voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid is. Dit
geldt ook voor het aanschaffen van de (bijbehorende) software op dit gebied. Het afnemen van deze
waren en diensten zal derhalve met de nodige zorg en voorafgaande oriéntatie gepaard gaan (zie tevens
in die zin: BBIE, oppositiebeslissing Hypotheek&Zo, 2000835, 31 januari 2008).

43. 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). In dit
kader betoogt opposant dat het ingeroepen merk bekend is (zie alinea 11), maar hij onderbouwt dit
verder niet of in ieder geval onvoldoende. De enkele verwijzing naar twee nieuwsberichten op internet is
immers niet toereikend om bekendheid van het ingeroepen merk aan te tonen (zie HvJEU, Chiemsee, 4
mei 1999, C-108/97, ECLI:EU:C:1999:230). Opposant meent daarnaast dat zijn merk van huis uit een
sterk onderscheidend vermogen heeft en dientengevolge een ruimere beschermingsomvang dient te
genieten. Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 sub a BVIE, per definitie
onderscheidend dient te zijn (zie Gerechtshof ‘s-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010,
ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9781). Nu opposant geen bekendheid van zijn merk heeft aangetoond, is het
Bureau uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het ingeroepen merk,
beschouwd in zijn geheel, geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

44. 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 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 merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide
reeds geciteerd).

45, Zoals hiervoor aangegeven zijn de tekens begripsmatig verschillend (zie alinea 33). Het is vaste
rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de
betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te
kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een
duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Het is voldoende dat één
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van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel
andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te
neutraliseren (zie o.a. GEU, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003, ECLI:EU:T:2003:264, ZIRH, T-355/02, 3
maart 2004, ECLI:EU:T:2004:62 en HvIJEU, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 januari 2006,
ECLI:EU:C:2006:25). Het bestreden merk heeft in zijn geheel een eigen betekenis, die begrepen zal
worden door het in aanmerking komend publiek in de Benelux. Ook is van belang dat een deel van de
visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens is gelegen in het tweede deel ‘card’ dat gezien
de onderhavige waren en diensten een beschrijvende betekenis heeft. Om die reden zal in het bestreden
merk de eigen betekenis van ‘wildcard’ zeker de aandacht van het publiek trekken. Het begripsmatige
verschil in betekenis is naar het oordeel van het Bureau voldoende om de visuele en auditieve
overeenkomsten tussen de tekens te neutraliseren.

46. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken in hun
totaalindruk voldoende verschillen vertonen en dat, als gevolg daarvan, ook in het licht van het
verhoogde aandachtsniveau, het publiek niet zal menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van
dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, zelfs niet in het geval van
identieke waren en diensten.

B. Overige factoren

47. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte
kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de
oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

48. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk
onvoldoende overeenstemmen om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden, zelfs al zouden de
waren en diensten identiek zijn. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking

van de waren en diensten (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

Iv. BESLUIT

49, De oppositie met nummer 2014277 wordt afgewezen.
50. De Benelux aanvraag met nummer 1363949 wordt ingeschreven.
51. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE

juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt
executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, xx september 2019

Eline Schiebroek Pieter Veeze Diter Wuytens
(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman



