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I. FEITEN EN PROCEDURE
A. Feiten
1. Op 24 januari 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende

gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klasse 28 en diensten in klasse 41:

GENERATION NXT
De aanvraag is onder nummer 1410150 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 januari 2020.

2. Op 24 juni 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag.
De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
- Uniemerk 008832248 van het woordmerk NXT, ingediend op 25 januari 2010 en ingeschreven
op 11 mei 2016 voor waren in klassen 9, 16 en 28 en diensten in klasse 41.
- Uniemerk 015545569 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 15
juni 2016 en ingeschreven op 18 november 2016 voor waren in klasse 9, 16, 25 en 28 en
diensten in klasse 41:

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste teken en is gebaseerd op
alle waren en diensten van het ingeroepen woordmerk en de waren en diensten in klassen 9, 16, 28 en 41
van het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk. Bij het indienen van zijn argumenten heeft
opposant de oppositie beperkt tot een deel van de waren en diensten van de ingeroepen oudere merken.

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 30 juni 2020.! Op verzoek van partijen is de
oppositieprocedure meerdere keren opgeschort. 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
12 mei 2022.

! Onder verwijzing naar de Mededeling DG van 20 maart 2020 betreffende de maatschappelijke beperkingen
door het coronavirus heeft het Bureau aangenomen dat de oppositie tijdig is ontvangen.
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II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant wijst erop dat in de hedendaagse digitale wereld het publiek en zeker de
jongvolwassenen bekend zijn met zogenaamde sms-taal waarbij woorden in de vorm van spreektaal
worden geschreven en er ook veel afkortingen worden gebruikt. NXT staat voor ‘next’ en opposant is er
dan ook zonder twijfel van overtuigd dat het publiek NXT als ‘next’ zal ervaren en uitspreken. Vanwege de
positie, de grootte en de contrasterende kleur met de achtergrond ligt de nadruk van het betwiste teken
volgens opposant op NXT. Met betrekking tot ‘generation nxt’ is direct zichtbaar dat dit element serieus
kleiner is afgebeeld en een beschrijvende betekenis heeft in de zin van de ‘volgende generatie’. Dit
versterkt de kracht van en de aandacht voor de eerste grote weergave van NXT. Bij de ingeroepen merken
van opposant ligt de nadruk ook op NXT, aldus opposant.

10. Wat betreft de auditieve vergelijking zal het publiek zowel de ingeroepen merken als het betwiste
teken uitspreken als NXT. ‘Generation nxt’ zal niet worden uitgesproken. Auditief gaat het dus om identieke
tekens dan wel in ieder geval om tekens met een hoge mate van overeenstemming. Visueel bestaat er
minstens een gemiddelde mate van overeenstemming met het woordmerk nu het dominante deel NXT in
de tekens voorkomt. Met het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat er ten minste enige
mate van visuele overeenstemming. Begripsmatig ervaart het publiek de tekens als identiek en anders is
de mate van begripsmatige overeenstemming in ieder geval hoog. Het publiek zal NXT opvatten als ‘next’
hetgeen ‘volgende’ betekent. Aan de term ‘generation nxt’ zal het publiek de betekenis ‘volgende generatie’
koppelen.

11. Volgens opposant zijn de betrokken waren en diensten, met uitzondering van ‘opleidingen’ in
klasse 41 deels identiek en deels soortgelijk. Dit wordt uitgebreid toegelicht onder meer aan de hand van
schema’s. De beperkingen die zijn opgenomen in de classificatie van het ingeroepen woordmerk en
betwiste teken met betrekking tot worstelen en worstelaars doen vermoeden dat de producten en diensten
uit elkaar liggen. Dit geldt echter alleen met betrekking tot worstelen en worstelaars, en niet ten aanzien
van andere vechtsporten/contactsporten. Ook wordt erop gewezen dat het gebruik van verweerder de
identiteit danwel soortgelijkheid van de waren en diensten bevestigt.

12. Het breed verspreide gebruik van de ingeroepen merken in de EU-landen, waaronder de Benelux,
laat zien dat het Amerikaanse NXT enige bekendheid moet hebben. Opposant wijst verder op veel filmpjes
van NXT wedstrijden. De hoeveelheid hits laat de populariteit van de merken zien. NXT heeft geen
specifieke betekenis met betrekking tot de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd en heeft op
zichzelf minimaal een gemiddeld onderscheidend vermogen. Opposant meent echter dat vanwege het
brede gebruik gedurende een lange periode de merken een verhoogd onderscheidend vermogen hebben.

13. Het relevante publiek is het gewone grote publiek vanaf de leeftijd jongvolwassenen. Het
aandachtsniveau is normaal tot wellicht enige mate verhoogd.

14. Gelet op al het voorgaande is er met uitzondering van ‘opleiding’ volgens opposant voor alle
producten en diensten gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau het betwiste teken te
weigeren of in ieder geval zodanig te beperken dat alle genoemde producten en diensten niet enkel worden
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uitgesloten voor worstelen, worstelaars en worstelevenementen, maar meer in het algemeen voor
vechtsporten, vechtsporters en vechtsport evenementen.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder licht toe dat Holland Casino in Nederland het alleenrecht heeft om tafelspelen aan te
bieden. Tafelspelen zijn niet-geautomatiseerde kansspelen die plaatsvinden onder begeleiding van een
hiervoor opgeleide croupier. De casino's bieden verschillende tafelspelen, waarvan Amerikaanse roulette,
poker, blackjack en punto banco de meest gespeelde zijn. Sinds 1 oktober 2021 biedt Holland Casino ook
een online casino aan met onder meer slotgames, poker, casino en sportweddenschappen. Vanuit de
vestiging in Scheveningen is er een studio ingericht zodat mensen vanuit huis roulette en blackjack kunnen
spelen.

16. Wat betreft de visuele vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat in het betwiste teken
de elementen NXT GENERATION NXT door het publiek direct zullen worden begrepen als de Engelse
woorden ‘next generation’ (volgende generatie), waarbij dus NXT meer een generieke aanduiding is, dan
dat het een eigen bijdrage levert aan de totaalindruk van het teken. Wat voor het publiek dus zal blijven
hangen is NEXT GENERATION. Het teken zal niet gezien worden als NXT. Als de beeldmerken naast elkaar
worden gehouden valt verder gelijk op dat de kleuren van beide merken flink van elkaar afwijken. Visueel
stemmen de tekens dan ook slechts deels met elkaar overeen. Fonetisch stemmen de tekens ook slechts
in enige mate overeen. Het woord GENERATION zal langer blijven hangen dan de letters NXT. De
totaalindruk is dan ook anders. Ook is de uitspraak van het betwiste teken een stuk langer. Ten aanzien
van de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat beide tekens zeer beschrijvend zijn. Het
betwiste teken zal worden gezien als ‘volgende generatie’. De ingeroepen merken worden gebruikt om de
volgende generatie worstelaars aan het publiek voor te stellen. Oftewel de volgende grote worstelaars, the
next big wrestlers, aldus verweerder.

17. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten merkt verweerder op dat hij met de
toegevoegde termen "geen van voornoemde diensten met betrekking tot worstelen, worstelaars of
worstelevenementen” in de classificatie duidelijk heeft aangegeven dat zijn activiteiten buiten de
activiteiten van opposant plaatsvinden. Volgens verweerder gebruikt opposant de ingeroepen merken
bovendien niet voor sport in traditionele zin, maar voor shows. Het sportelement is daarbij in minimale
vorm aanwezig. Dat opposant dit worstelspektakel gelijk wil trekken met andere vechtsporten is dan ook
onterecht. De waren en diensten waartegen oppositie is ingesteld zijn volgens verweerder slechts voor een
beperkt deel identiek, dan wel soortgelijk, aan de waren en diensten waarvoor de eerdere merken zijn
ingeschreven.

18. De waren en diensten in de onderhavige oppositie betreffen volgens verweerder vrij specifieke
waren en diensten waarbij in zekere mate een verhoogd aandachtniveau bij de consument zal bestaan. Bij
het gebruik maken van casino en gokdiensten zal de consument vrij bewuste keuzes maken, daar hij/zij
direct in haar portemonnee de gevolgen van deze keuzes zou kunnen merken, aldus verweerder.

19. Verweerder trekt de bekendheid van de ingeroepen merken in de Benelux in twijfel. De door
opposant geclaimde reputatie in de EU lijkt enkel terug te vallen op het van de EU inmiddels afgescheiden
Verenigd Koninkrijk. In casu heeft die reputatie geen effect voor de Benelux.

20. Verweerder wijst er verder op dat zij een zeer bekende speler op haar gebied binnen de Benelux
is. Het betwiste teken in combinatie met de opgebouwde naam van verweerder maakt verwarring met het
grote World Wrestling Entertainment uit Amerika zeer ongeloofwaardig. De ingeroepen merken zijn
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bovendien zeer beschrijvend, waardoor de onderscheidingskracht van deze merken een negatief effect
ondervindt.

21. Gelet op al het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie geheel af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."?

24. 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.3

25. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te
worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval,
waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of
diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van - intrinsiek of door gebruik
verkregen - onderscheidend vermogen van het oudere merk.*

26. Het Bureau zal hierna eerst overgaan tot beoordeling van het verwarringsgevaar op basis van het
ingeroepen woordmerk NXT.

Vergelijking van de tekens

27. 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.®

28. 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

2 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.

3 HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

4 HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde
rechtspraak.

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

29. 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.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen:

A N4

NXT NYT

GENERATION NXT

Visuele vergelijking

31. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit drie letters, te weten NXT.

32. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het teken bestaat uit de letters NXT
welke letters daarboven nog tweemaal gedeeltelijk en in kleiner formaat zijn weergegeven. Onder de
letters NXT staat in kleinere letters GENERATION NXT. De letters zijn goudkleurig en afgebeeld tegen een
zwarte rechthoekige achtergrond.

33. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere
impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst
door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van
beeldelementen.? Hoewel in het betwiste teken de beeldelementen zullen worden opgemerkt, zal de
nadruk liggen op de woordelementen.

34. Naar het oordeel van het Bureau zal in het betwiste teken de aandacht vooral uitgaan naar het
woordelement NXT. Dit element is in grote letters weergegeven en wordt in het teken ook herhaald. Het
onderschrift ‘\GENERATION NXT' zal gelet op de plaats en grootte van de letters naar het oordeel van het
Bureau minder in het oog springen.

35. Het ingeroepen woordmerk NXT komt volledig en in identieke volgorde terug in het betwiste teken.
Op woordelement NXT ligt bovendien de nadruk in het betwiste teken. Uitgaande van de totaalindruk van
de tekens zijn de gelijkenissen naar het oordeel van het Bureau groter dan de verschilpunten.

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

7 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).

8 Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar
genoemde rechtspraak.
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36. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht
overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

37. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een
gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de
grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het
onderzoek naar het visuele aspect van het teken.®

38. Naar het oordeel van het Bureau zal het relevante publiek het betwiste teken uitspreken als ‘next’.
Het onderschrift ‘GENERATION NXT' in het betwiste teken zal, gelet op de plaats en grootte van de letters,
naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument
geneigd zal zijn het teken af te korten.'® Ook het ingeroepen woordmerk wordt uitgesproken als ‘next’.

39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in auditief opzicht identiek zijn.

Begripsmatige vergelijking

40. Het Bureau is met opposant van oordeel dat het publiek in beide tekens het Engelse woord ‘next’
zal herkennen, dat ‘volgende’ betekent. Het betwiste teken verwijst, anders dan het ingeroepen
woordmerk, verder meer specifiek naar ‘'GENERATION NXT’ dat ‘de volgende generatie’ betekent.

41. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens begripsmatig overeenstemmen.
Conclusie
42. De tekens stemmen visueel en begripsmatig overeen. Auditief zijn de tekens identiek.

Vergelijking van de waren en diensten

43. 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.!

44. 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.!?

45, De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

° Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

10 ygl. HVJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).
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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Oppositie gebaseerd op Oppositie gericht tegen:
(Uniewoordmerk 008832248)!3:
Klasse 9

Video- en computerspelbanden, video- en
computerspelschijven, video- en
computerspelcassettes, video- en
computerspelcartridges, cd-roms met video-
en computerspellen, dvd's met video- en
computerspellen, videospelmachines te
gebruiken in combinatie met een
televisietoestel; Video- en
computerspelsoftware; Bioscoop- en
televisiefilms, te weten films in de vorm van
sportontspanning; Voorbespeelde
grammofoonplaten, voorbespeelde
compactdiscs, voorbespeelde videobanden,
voorbespeelde videocassettebanden,
voorbespeelde dvd's en voorbespeelde
audiocassettes, alle met sportamusement;
Interactieve videospelprogramma's en
cartridges voor computerspellen.

Klasse 16

Brochures, nieuwsbrieven, tijdschriften en

nieuwsbladen inzake sportontspanning; Al het
voornoemde beperkt tot uitsluitend goederen

met betrekking tot worstelaars, worstelen en

ontspanning in de vorm van worstelen.

Klasse 28 Klasse 28

Bordspellen; Speelkaarten met betrekking tot (Kans)spelen en speelautomaten, al dan niet met
worstelen/worstelaars; Alleenstaande muntinworp; speelkaarten; speelautomaten en
spelmachines met video-uitvoer op het gebied kansspelautomaten; speeltafels; dobbelspellen; geen
van worstelen; Speelhalspellen met betrekking | van voornoemde waren met betrekking tot worstelen,
tot worstelen; Flipperspelen met betrekking tot | worstelaars of worstelevenementen.

het worstelen; Toestellen in zakformaat voor
elektronische spellen; Behendigheidsspelen
voor op tafel met betrekking tot worstelen;
Kaartspellen met betrekking tot
worstelen/worstelaars;
Amusementsspelmachines met muntinworp; Al
het voornoemde beperkt tot uitsluitend
goederen met betrekking tot worstelaars,
worstelen en ontspanning in de vorm van
worstelen.

13 Opposant heeft in bijlage 2 bij de toelichting op de oppositie de waren en diensten waarop de oppositie
berust beperkt tot de daar geel gearceerde waren en diensten. Deze geel gearceerde waren en diensten worden
voor wat betreft het woordmerk hierna weergegeven.
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Klasse 41 Klasse 41
Ontspanning; Amusement, te weten het Ontspanning; interactieve ontspanning; opleiding;
produceren en tonen van professionele organisatie van kansspelen; exploitatie van casino's;
worstelevenementen, live doorgegeven via diensten van casino's; casino- en gokfaciliteiten;
televisie; worsteltentoonstellingen en organisatie van culturele, sportieve, educatieve en
optredens van een professionele worstelaar en | amusementsevenementen en -feesten; organisatie
artiest; het verschaffen van nieuws en van spellen; online speldiensten; geen van
informatie met betrekking tot worstelen via voornoemde diensten met betrekking tot worstelen,
een wereldwijd computernetwerk. worstelaars of worstelevenementen.

Klasse 28

46. Naar het oordeel van het Bureau zijn de waren in klasse 28 waarvoor het betwiste teken is

aangevraagd, kort gezegd (kans)spelen, speelautomaten, speeltafels en dobbelspellen, overeenstemmend
met de spellen waarvoor het ingeroepen woordmerk is ingeschreven in klasse 28. Dat de classificatie van
het ingeroepen woordmerk is beperkt tot "uitsluitend goederen met betrekking tot worstelaars, worstelen
en ontspanning in de vorm van worstelen” en de classificatie van het betwiste teken niet ziet op "waren
met betrekking tot worstelen, worstelaars of worstelevenementen", doet aan de overeenstemming niet af.
Het betreft allemaal spellen. Het doel, de aard en de bestemming van de waren is overeenstemmend.

Klasse 41

47. De diensten in klasse 41 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn, met uitzondering van
de dienst "opleiding”, naar het oordeel van het Bureau identiek dan wel in ieder geval overeenstemmend
met de diensten “Ontspanning” en "Amusement” waarvoor het ingeroepen woordmerk is ingeschreven.
Het feit dat de classificatie van het betwiste teken niet ziet op "diensten met betrekking tot worstelen,
worstelaars of worstelevenementen", doet aan de overeenstemming niet af.

48. Het Bureau deelt de mening van opposant dat de dienst "opleiding” waarvoor het betwiste teken
is aangevraagd in klasse 41 niet overeenstemmend is met de waren en diensten waarvoor de ingeroepen
merken zijn ingeschreven.

Conclusie

49. De waren en diensten zijn, met uitzondering van de dienst "opleiding”, deels identiek en deels
overeenstemmend.

50. Nu voor wat betreft de dienst “"opleiding” geen sprake is van overeenstemming, kan de oppositie

voor zover gericht tegen deze dienst niet slagen. Van verwarringsgevaar kan immers geen sprake zijn
indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten. Voor wat betreft de overige waren en
diensten gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Globale beoordeling

51. 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
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gemiddelde consument kan variéren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.'# In dit
geval gaat het Bureau met partijen uit van een normaal tot iets verhoogd aandachtsniveau van het
betrokken publiek.

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.'> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van
het ingeroepen woordmerk, nu het geen kenmerk van de betrokken waren en diensten omschrijft. Het
Bureau acht bekendheid in de Benelux van het ingeroepen woordmerk niet aangetoond.

53. 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.!®

54. In dit geval stemmen de tekens visueel en begripsmatig overeen. Auditief zijn de tekens identiek.
De betrokken waren en diensten zijn deels identiek en deels overeenstemmend. Op basis van deze en de
hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel
dat, ondanks een mogelijk verhoogd aandachtsniveau, er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat
het publiek kan menen dat de door het ingeroepen woordmerk aangeduide waren en diensten en die
waarop het betwiste teken betrekking heeft (met uitzondering van de dienst "opleiding”), van dezelfde
onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

55. Opposant en verweerder hebben gewezen op het feitelijk gebruik van de ingeroepen merken en
het betwiste teken. Met dit feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen
rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van
de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen
wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.*’

56. Aan het subsidiaire verzoek van opposant om het betwiste teken zodanig te beperken dat alle
genoemde producten en diensten niet enkel worden uitgesloten voor worstelen, worstelaars en
worstelevenementen, maar meer in het algemeen voor vechtsporten, vechtsporters en vechtsport
evenementen (welk verzoek alleen nog relevant is voor wat betreft de dienst "opleiding”), kan niet worden
voldaan. Alleen deposant kan immers de waren en diensten waarvoor het teken is geregistreerd beperken.

B. Conclusie

57. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er voor alle waren en diensten,
met uitzondering van de dienst "opleiding” in klasse 41, gevaar voor verwarring bestaat.

58. Aangezien de oppositie reeds dient te worden toegewezen op grond van verwarringsgevaar ten
aanzien van het ingeroepen woordmerk, kan een beoordeling ten aanzien van het ingeroepen woord-

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

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

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

7 Hv]JEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).
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/beeldmerk achterwege blijven. Voor wat betreft de dienst "opleiding” in klasse 41 zal de oppositie ook

niet op grond van het ingeroepen woord-/beeldmerk kunnen slagen, nu het Bureau er met opposant van

uitgaat dat van overeenstemming met de waren en diensten waarvoor het gecombineerde woord-

/beeldmerk is ingeschreven geen sprake is (zie hiervoor onder 48 en 50).

Iv.

59.

60.

61.

62.

BESLUIT

De oppositie met nummer 2016152 wordt gedeeltelijk toegewezen.

De Benelux aanvraag met nummer 1410150 wordt niet ingeschreven voor:

- klasse 28 (alle waren)

- klasse 41: “Ontspanning, interactieve ontspanning, organisatie van kansspelen,; exploitatie
van casino's; diensten van casino's; casino- en gokfaciliteiten; organisatie van culturele,
sportieve, educatieve en amusementsevenementen en -feesten, organisatie van spellen;
online speldiensten; geen van voornoemde diensten met betrekking tot worstelen, worstelaars
of worstelevenementen.”

De Benelux aanvraag met nummer 1410150 wordt wel ingeschreven voor:

”

- klasse 41: “opleiding; niet met betrekking tot worstelen, worstelaars of worstelevenementen.

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.
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