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Arrest van 26 november 2025 
 

in zaak C 2024/19 
 
 
gewezen door de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof 
 
 

Tussen: 
 
 
Unicas N.V., gevestigd te Gooik, België, 
 
verzoekende partij, 
 
hierna: verzoekster, 
 
vertegenwoordigd door Mr. M.F.J. Haak en Mr. L. Snellenberg, advocaten, 
gevestigd te Amsterdam, Nederland. 
 
 
 

en: 
 
 
Uniq Wonen B.V., gevestigd te Hasselt, België, 
Gier & Land B.V., gevestigd te Hasselt, België, 
Belgian Investment Projects (B.I.P.) N.V., gevestigd te Hasselt, België, 
Create 2 Communicate (C.2.C.) B.V., gevestigd te Hasselt, België, 
 
verwerende partij, 
 
hierna: verweerster, 
 
vertegenwoordigd door Mr. C. Curtis, advocaat, gevestigd te Lummen, België. 
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A. Voorgeschiedenis van het geding 

1 Verweerster heeft op 20 januari 2022 bij het BBIE1 een aanvraag ingediend voor 
inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk 

 (hierna: het Teken) voor diensten in de klassen 36, 37 en 
42 van de classificatie van Nice2. 

2 Het BBIE heeft deze aanvraag onder nummer 1457942 in behandeling genomen 
en gepubliceerd op 21 januari 2022. 

3 Op 15 maart 2022 heeft verzoekster oppositie ingesteld tegen inschrijving van het 
Teken, op basis van de volgende oudere merken: 

- Benelux inschrijving 1406890 van het woordmerk UNICAS, ingediend op 
28 november 2019 en ingeschreven op 23 mei 2023 voor diensten in de 
klassen 35, 36, 37 en 42 (hierna ook: het woordmerk of het Oudere Merk 
1); 

- Benelux inschrijving 14006891 van het gecombineerde woord-
/beeldmerk  

 ingediend op 28 november 
2019 en ingeschreven op 23 mei 2023 voor diensten in de klassen 35, 36, 37 
en 42 (hierna ook: het gecombineerde woord-beeldmerk of het Oudere Merk 2). 

4 Bij beslissing met nummer 2017900 van 29 april 2024 (hierna: de Beslissing) 
heeft het BBIE de oppositie afgewezen, geoordeeld dat de Benelux aanvraag met 
nummer 1457942 wel wordt ingeschreven en dat verzoekster € 1.045,00 is 
verschuldigd aan verweerster. Daartoe heeft het BBIE, beknopt weergegeven, 
overwogen dat: 

 
1 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. 
2 Internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 
15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd. 
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- het ingeroepen woordmerk en het Teken in zekere mate visueel 
overeenstemmen en het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk 
en het Teken (in iets sterkere mate) visueel overeenstemmen; 

- de ingeroepen Oudere Merken en het Teken op auditief vlak in geringe 
mate overeenstemmen; 

- het ingeroepen woordmerk en het Teken begripsmatig niet 
overeenstemmen en het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk 
en het Teken in zekere mate begripsmatig overeenstemmen gelet op het 
woordelement WONEN dat bij beide het concept wonen oproept; 

- de betrokken diensten identiek dan wel sterk overeenstemmend zijn; 
- het aandachtsniveau van het relevante publiek verhoogd is; 
- niet kan worden vastgesteld dat de ingeroepen merken bekend zijn of 

een verhoogd onderscheidend vermogen hebben; 
- het Relevante Publiek meer aandacht zal hebben voor de verschillen 

tussen de tekens dan voor de overeenkomsten zodat er geen sprake zal 
zijn van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de 
door de ingeroepen merken aangeduide diensten en de diensten waarop 
het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in 
voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen 
afkomstig zijn. 

B. Procedure voor het Hof 

5 Bij verzoekschrift, met bijlagen, dat op 1 juli 2024 bij het Benelux-Gerechtshof 
(hierna: het Hof) is binnengekomen, heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de 
beslissing van het BBIE. Zij verzoekt het Hof het hoger beroep ontvankelijk en 
gegrond te verklaren, de Beslissing te vernietigen en de ingestelde oppositie 
gegrond te verklaren zodat de inschrijving van het Teken moet worden geweigerd. 
Verder vraagt verzoekster dat verweerster hoofdelijk wordt veroordeeld tot 
betaling van de proceskosten. 

6 Bij verweerschrift, met bijlagen, verzoekt verweerster het beroep af te wijzen en 
de Beslissing te bevestigen, waarbij het Teken dient ingeschreven te worden. 

7 Door verzoekster werd een repliek ingediend waarbij ze haar conclusie in beroep 
handhaaft. Verweerster heeft vervolgens een dupliek ingediend. 

8 Bij gebrek aan een verzoek tot mondelinge behandeling doet het Hof uitspraak 
op basis van de overgelegde stukken. 

9 De procestaal is het Nederlands. 

C. Beroepsgronden en verweermiddelen 

Beroepsgronden 

10 Volgens verzoekster zijn de overwegingen en de Beslissing onjuist. Zij voert 
daartoe, beknopt weergegeven, het volgende aan: 
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- dat het BBIE het Teken en de Oudere Merken onjuist heeft vergeleken 
en het gegeven dat een woordelement eventueel beschrijvend is voor de 
betrokken diensten geen rol speelt in de fase van de beoordeling van de 
mate van overeenstemming tussen de tekens (Fase 1); 

- dat de totaalindruk van de tekens, zowel visueel, auditief als 
begripsmatig, in sterke mate overeenstemt; 

- dat de ingeroepen Merken een versterkt onderscheidend vermogen door 
langdurig gebruik en een sterke positie in de markt hebben; 

- dat niet moet worden uitgegaan van een verhoogde oplettendheid bij het 
publiek en als dit al zo is, deze omstandigheid niet (wezenlijk) meeweegt 
ten guste van de afwezigheid van verwarringsgevaar; 

- dat bij een juiste globale beoordeling en weging van alle 
omstandigheden verwarringsgevaar moet worden aangenomen, althans 
niet kan worden uitgesloten. 

Verweermiddelen 

11 Verweerster heeft, beknopt weergegeven, hiertegen aangevoerd dat: 

- het Teken en de Oudere Merken op significante wijze van elkaar 
verschillen in zowel visuele, als auditieve en begripsmatige zin en 
duidelijk te onderscheiden zijn van elkaar; 

- het Teken en de Oudere Merken niet uitsluitend voor dezelfde diensten 
worden gebruikt en er qua invulling een aanzienlijk verschil bestaat, 
waarbij partijen in een totaal andere branche actief zijn en zich op een 
ander doelpubliek richten; 

- de Oudere Merken geen sterk onderscheidend karakter hebben; 
- terecht werd geoordeeld dat er geen reëel gevaar voor verwarring 

bestaat. 

D. Beoordeling 

1. Ontvankelijkheid van het beroep 

12 Het beroep is ontvankelijk aangezien het bij verzoekschrift is ingesteld binnen een 
termijn van twee maanden vanaf de kennisgeving door het BBIE, zoals bepaald 
in artikel 1.15bis BVIE en artikel 4.2 van het Reglement op de procesvoering. 

2. Ten gronde 

Juridisch kader artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE 

13 Artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE bepaalt dat een merk, wanneer daartegen 
oppositie wordt ingesteld, niet wordt ingeschreven indien “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.” 
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14 In een oppositieprocedure moet (anders dan in een inbreukzaak) worden 
onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle 
omstandigheden waarin het teken, indien het wordt ingeschreven, en het merk 
zouden kunnen worden gebruikt.3 Er dient geen rekening te worden gehouden 
met de specifieke wijzen van verkoop of levering van de betrokken waren of 
diensten, aangezien deze in de loop der tijd en naargelang de wensen van de 
houders van de conflicterende merken kunnen variëren, zodat ze niet geschikt 
zijn voor de analyse van het gevaar voor verwarring tussen deze merken.4 

15 Beoordeeld moet worden of het teken en het oudere merk zodanig 
overeenstemmen dat daardoor bij het relevante publiek directe of indirecte 
verwarring kan ontstaan. Daaronder wordt mede verstaan het gevaar dat het 
relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn 
van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen.5 
Verwarringsgevaar mag niet op grond van een vermoeden worden aangenomen. 
Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.6 

16 Het verwarringsgevaar moet, wat de visuele, fonetische en begripsmatige 
overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, globaal worden 
beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het oudere merk bij het 
relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante 
omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden omvatten met name de 
mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, de mate van 
overeenstemming van de betrokken waren en/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.7 

17 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 
overeenstemming van de waren en/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 van de 
tekens, en omgekeerd.8 Een zekere mate van overeenstemming van het teken 
en het oudere merk en een zekere mate van overeenstemming van de waren 
en/of diensten zijn echter cumulatieve voorwaarden.9 

18 Tegen deze achtergrond dient allereerst te worden onderzocht wat het in deze 
zaak relevante publiek is (hierna: het Relevante Publiek) en het aandachtsniveau 

 
3 HvJEU 12 juni 2008, O2/Hutchison, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, punt 66. 
4 HvJEU 15 maart 2007, T.I.M.E. Art/Leclerc, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59. 
5 HvJEU 11 november 1997, Sabel/Puma, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punten 16 en 18; 
HvJEU 29 september 1998, Canon, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 29; HvJEU 22 juni 1999, 
Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 17. 
6 HvJEU 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, ECLI:EU:C:2000:339, punt 33. 
7 HvJEU 4 maart 2020, Equivalenza, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar 
genoemde rechtspraak. 
8 HvJEU 4 maart 2020, reeds aangehaald, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak. 
9 HvJEU 4 maart 2020, reeds aangehaald, punt 60 en de daar genoemde rechtspraak. 
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daarvan en in welke mate het Teken en de Oudere Merken in de perceptie van 
het Relevante Publiek visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemmen. 

Het Relevante Publiek en het aandachtsniveau 

19 Als uitgangspunt geldt dat het Relevante Publiek bestaat uit de gemiddeld 
geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken 
waren en diensten. In een oppositieprocedure moet worden gekeken naar het 
publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken 
is gedeponeerd en het oudere merk is ingeschreven, en dus niet naar de waren 
en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het oudere merk 
daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden 
gebruikt. Er moet immers (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of 
er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden 
waarin dit merk en het teken zouden kunnen worden gebruikt. Het 
aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de 
soort waren of diensten waarom het gaat.10  

20 Niet in geschil is dat het relevante Publiek in dit geval bestaat uit zowel het 
algemene publiek als professionals. De professionals hebben een verhoogd 
aandachtsniveau. Het Hof deelt de mening van het BBIE dat ook de consumenten 
een hoger dan normaal aandachtsniveau zullen hebben ten aanzien van de 
betrokken diensten op het gebied van onroerende goederen en in het bijzonder 
de bouw en ontwikkeling daarvan omdat het gaat om belangrijke investeringen 
en die diensten rechtstreekse en aanzienlijke invloed kunnen hebben op het 
vermogen van de consument. 

Overeenstemming tussen het Teken en de Oudere Merken 

21 Om de mate van overeenstemming tussen het Teken en de Oudere Merken te 
beoordelen, dient de mate van visuele, fonetische en begripsmatige 
overeenstemming ervan te worden bepaald. Daarbij dient geen rekening te 
worden gehouden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren en 
diensten in de handel worden gebracht. Het gaat om een objectieve beoordeling 
van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.11 

22 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, 
fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens 
betreft, te berusten op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk, daarbij 
rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.12 Bij 
die beoordeling speelt de perceptie van het teken en het oudere merk door het 
relevante publiek een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt 

 
10 HvJEU 22 juni 1999, reeds aangehaald, punt 26. 
11 HvJEU 4 maart 2020, reeds aangehaald, punten 71-73. 
12 HvJEU 11 november 1997, reeds aangehaald, punt 23. 
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een teken/merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende 
details ervan.13 

23 Het is evenwel mogelijk dat de totaalindruk die een teken/merk bij het relevante 
publiek nalaat, door één of meerdere bestanddelen ervan wordt gedomineerd.14 
Een beschrijvend bestanddeel kan in het totaalbeeld van een merk dominerend 
zijn15. In het algemeen geldt echter dat het publiek een beschrijvend bestanddeel 
van een samengesteld teken/merk niet zal beschouwen als het onderscheidende 
en dominerende bestanddeel van de door dit teken/merk gewekte totaalindruk.16 

24 Het Teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het 
woordelement UNIQ in witte letters tegen een zwarte achtergrond (zwart 
vierkant). Onder het woordelement UNIQ staat in kleinere witte letters het woord 
WONEN. Rond de woordelementen werd een figuratief element geplaatst, 
namelijk witte lijnen in zeshoekige vorm. De beeldelementen en stilering van de 
woordelementen zijn relatief eenvoudig. 

25 Het ingeroepen zuiver woordmerk (het Oudere Merk 1) bestaat uit één woord van 
zes letters: UNICAS. Het ingeroepen woord-/beeldmerk (het Oudere Merk 2) 
bestaat uit het woordelement UNICAS in gestileerde witte letters tegen een 
donkerblauwe/grijze rechthoekige achtergrond. Onder het woordelement 
UNICAS staan, in een kleiner en ander lettertype, de woordelementen UNIEK en 
WONEN, eveneens in het wit. Rechtsboven is een geel figuratief element 
aanwezig in de vorm van twee naar rechts wijzende gestileerde pijlen. De 
beeldelementen en stilering van de woordelementen in het ingeroepen woord-
/beeldmerk zijn eveneens relatief eenvoudig. 

26 Het woordelement is in de regel meer bepalend voor de totaalindruk van een 
gecombineerd woord-/beeldmerk omdat het publiek daaraan zal refereren en dit 
beter in het geheugen blijft hangen dan niet erg onderscheidende 
beeldelementen.  

27 In het Teken wordt het woordelement “UNIQ” onder de aandacht gebracht door 
de positionering en het contrast tussen de witte kleur van de letters en de zwarte 
achtergrond. Het onderschrift “WONEN” is veel minder opvallend omdat het in 
een veel kleiner lettertype is weergegeven en de aandacht van het publiek wordt 
getrokken naar het woordelement “UNIQ”. Het Relevante Publiek zal de 
toevoeging “WONEN”, van het samengesteld Teken, al door het veel kleinere 
lettertype en de ondergeschikte plaatsing niet opvatten als het onderscheidende 
en dominante bestanddeel van de door het Teken gewekte totaalindruk. Dit leidt 
ertoe dat het eerste woordelement “UNIQ” het meest bepalend is voor het 
totaalbeeld van het Teken en als het dominante bestanddeel moet worden gezien.  

 
13 HvJEU 4 maart 2020, reeds aangehaald en de daar genoemde rechtspraak. 
14 HvJEU 12 juni 2007, Limonchello, C-334/05 P, ECLI:EU:C:2007:333, punt 41 en de daar 
genoemde rechtspraak. 
15 BGH 15 juni 2022, reeds aangehaald, punt 26 en de daar genoemde rechtspraak. 
16 BGH 15 juni 2022, reeds aangehaald, punt 26 en de daar genoemde rechtspraak. 
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28 In het ingeroepen woord-/beeldmerk is het dominerende bestanddeel “UNICAS”, 
dit gezien de centrale ligging en grootte van dit woordelement. De toevoeging 
“UNIEK WONEN” is in de visuele totaalindruk van ondergeschikte betekenis gelet 
op de plaatsing (onderschrift) en het kleinere lettertype. Het publiek zal de 
toevoeging “UNIEK WONEN” in het ingeroepen woord-/beeldmerk al daarom niet 
opvatten als het dominante en onderscheidend element in de totaalindruk. Aldus 
zal het woordelement “UNICAS” het dominante en onderscheidende element zijn 
dat in de ogen van het Relevante Publiek het meeste zal opvallen en de aandacht 
zal trekken.  

Visuele overeenstemming 

29 Het ingeroepen woordmerk (het Oudere Merk 1) en het dominante woordelement 
van het Teken hebben visueel de eerste drie letters “U”, “N” en “I” gemeen. De 
uitgangen verschillen. Hoewel het relevante Publiek in beginsel meer aandacht 
zal hebben voor het eerste deel van de tekens is hier sprake van relatief korte 
tekens zodat de verschillen in de uitgangen -CAS respectievelijk -Q meer opvallen 
dan verschillen in lange woorden en tot een ander totaalbeeld leiden.17 De tekens 
verschillen bovendien in lengte. Daarnaast ontbreekt in het Oudere Merk 1 het 
woordelement “WONEN” volledig. Alleen het Teken heeft een beeldelement. 
Gelet op de beperkte overeenkomst tussen alleen de eerste delen van het Oudere 
Merk 1 en het dominerende woordelement van het Teken is het Hof van oordeel 
dat het Teken en het Oudere Merk 1 in de perceptie van het Relevante Publiek 
slechts in geringe mate visueel overeenstemmen en visueel een aanzienlijk 
verschillend beeld opleveren. 

30 Zowel het dominante woordelement van het ingeroepen woord-/beeldmerk (het 
Oudere Merk 2) als van het Teken beginnen met de eerste drie letters “U”, “N” en 
“I”. De uitgangen verschillen wat gelet op de relatief korte tekens opvalt en tot een 
ander totaalbeeld leidt. De dominante woordelementen verschillen in lengte. 
Zowel in het Teken als in het Oudere Merk 2 zijn de woordelementen in witte 
letters geplaatst tegen een donkere achtergrond en beiden bevatten het veel 
kleinere en ondergeschikte woordelement “WONEN”. Het lettertype van de 
dominerende woordelementen verschilt. De beeldelementen zijn verschillend qua 
algehele stilering, opbouw en kleurencombinatie. In tegenstelling tot wat 
verzoekster voorhoudt, zijn de hoekige elementen niet soortgelijk. Dit alles maakt 
dat het totaalbeeld visueel in zekere mate overeenstemt.  

Fonetische overeenstemming 

31 Bij de beoordeling van de fonetische overeenstemming tussen het Teken en de 
Oudere Merken, neemt het Hof als uitgangspunt dat de fonetische weergave van 
een woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, 
ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen en de overige 
beeldelementen. 

 
17 BGH 15 oktober 2024, Henkel AG & Co. KgaA/Fumakilla Limited, C 2023/9, punt 27. 
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32 Het Hof is van oordeel dat de vergelijking op fonetisch vlak tussen het Teken en 
het Oudere Merk 1 zich toespitst op de woorden UNICAS en UNIQ. Het Relevante 
Publiek zal het onderschrift “WONEN” in het Teken niet uitspreken nu dit element 
zo veel kleiner en ondergeschikt geplaatst is, waardoor de aandacht wordt 
getrokken naar het dominerende woordelement “UNIQ”. 

33 Het Relevante Publiek zal de woorden UNIEK WONEN in het Oudere Merk 2 niet 
uitspreken aangezien deze een ondergeschikte positie innemen en, al door de 
lengte en het kleine lettertypeeerder als een slagzin zullen worden opgevat. Het 
Relevante Publiek zal geneigd zijn gelet op de lengte van de drie woorden de 
uitdrukking af te korten door alleen het eerste woord UNICAS uit te spreken 

34 Het Relevante Publiek zal de Oudere Merken dus uitspreken in één woord van 
drie lettergrepen: U-NI-CAS. Het Teken zal worden uitgesproken in één woord 
met twee lettergrepen: U-NIQ. De uitspraak verschilt dus in lengte en ritme. De 
eerste lettergreep van het Teken en de Oudere Merken (U) is identiek en zal op 
identieke wijze worden uitgesproken. De beginklank van de tweede lettergreep 
van het Teken is dezelfde als de beginklank van de tweede lettergreep van de 
Oudere Merken “NI” maar in het Teken wordt de letter “Q” toegevoegd daar waar 
in de Oudere Merken een derde lettergreep “CAS” is toegevoegd. De overige 
lettergrepen worden dus anders uitgesproken.  

35 In het geval een deel van het Relevante Publiek ook het tweede woordelement 
van het Teken “WONEN” zou uitspreken, is het auditief verschil nog groter want 
dan heeft het Teken vier lettergrepen (“U-NIQ WO-NEN”) tegenover drie in de 
Oudere Merken terwijl het Teken door de toevoeging van woord “WONEN” nog 
meer afwijkt van het woord UNICAS. Ook bij deze vergelijking wordt geen 
rekening gehouden met het onderschrift “UNIEK WONEN” in het Oudere Merk 2 
omdat dit nooit zal worden uitgesproken. 

36 Het Hof besluit dan ook tot een fonetische overeenstemming in geringe mate. 

Begripsmatige overeenstemming 

37 Verzoekster lijkt niet te betwisten dat er geen begripsmatige overeenstemming is 
tussen het Oudere Merk 1 en het Teken. UNICAS heeft geen betekenis. Het 
Oudere Merk 2 en het Teken stemmen begripsmatig overeen in zoverre ze beiden 
het concept wonen oproepen gelet op de woordelementen “WONEN”. 

De omstandigheid dat de woorden “WONEN en “UNIEK WONEN” beschrijvend 
zijn 

38 Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en de daarvoor bepalende 
totaalindruk van de tekens is relevant of onderdelen daarvan beschrijvend zijn. 

39 Het onderdeel WONEN in het Teken en de woorden UNIEK WONEN in het 
oudere merk 2 zijn niet-onderscheidend en beschrijvend. Het informeert de 
consument over bepaalde kenmerken van de diensten. Bovendien gaat het bij het 
element UNIEK WONEN eerder om een slagzin die zal worden gezien als een 
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beschrijving van de diensten en die het publiek niet in staat zal stellen om de 
commerciële herkomst van de betrokken diensten te identificeren. 

40 De omstandigheid dat deze woorden beschrijvend zijn, maakt dat te meer geldt 
dat deze woorden niet bepalend, althans van ondergeschikte betekenis zijn voor 
de vraag naar verwarringsgevaar en het daarvoor bepalende totaalbeeld. 
Hierdoor dient bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar ook te 
worden uitgegaan van slechts een beperkte mate van visuele overeenstemming 
tussen het Teken en het Oudere Merk 2 en zal de begripsmatige 
overeenstemming tussen het Teken en het Oudere Merk 2 geen rol spelen bij de 
vraag of sprake is van verwarringsgevaar 

Conclusie overeenstemming tussen het Teken en de Oudere Merken 

41 Nu op verschillende punten sprake is van ten minste enige overeenstemming 
tussen het Teken en de Oudere Merken moet worden onderzocht of er sprake is 
van overeenstemming van de diensten en, indien dit het geval is, of er sprake is 
van verwarringsgevaar.18 

Overeenstemming van de diensten 

42 Als uitgangspunt geldt dat bij de beoordeling van de overeenstemming van de 
betrokken waren en/of diensten rekening moet worden gehouden met alle 
relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. 
Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het 
concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Het gaat erom of tussen 
de te beoordelen waren en/of diensten zodanige punten van verwantschap 
bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te 
verwachten valt dat het relevante publiek aan die soort waren of diensten dezelfde 
herkomst zou kunnen toekennen.19 Van dezelfde waren of diensten zal in 
beginsel ook sprake zijn indien het teken is gedeponeerd voor waren of diensten 
die vallen binnen een ruimere aanduiding van waren en diensten waarvoor het 
merk is ingeschreven, en omgekeerd.20 

43 De Oudere Merken zijn ingeschreven voor de hieronder aan de linkerzijde 
vermelde waren. Het Teken is gedeponeerd voor de hieronder aan de rechterzijde 
vermelde waren: 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

Kl 35 Reclame, publiciteit en 
verkooppromotie; beheer van 
commerciële zaken; zakelijke 
administratie; administratieve 
diensten; verspreiding van 

 

 
18 HvJEU 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177, punten 65 en 66 en de 
daar genoemde rechtspraak. 
19 HvJEU 29 september 1998, reeds aangehaald, punten 23 en 29. 
20 GEU 17 januari 2012, T-522/10 (Hell), ECLI:EU:T:2012:9, punt 36 en de daar genoemde 
rechtspraak. 
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reclameartikelen en 
promotiemateriaal; administratieve 
en secretariële diensten ter 
ondersteuning van de coördinatie 
van bouw- en interieurprojecten; 
detailhandelsdiensten met 
betrekking tot bouwmaterialen, 
voorwerpen voor interieurinrichting 
en producten met betrekking 
tot het bouwen en inrichten van 
onroerende goederen; informatie, 
voorlichting, rapportage en 
advisering met betrekking tot 
voornoemde diensten, tevens via 
elektronische netwerken, 
zoals internet; voornoemde diensten 
alleen betrekking hebbend op het 
bouwen van onroerende goederen. 

Kl 36 Financiële zaken; monetaire 
zaken; financiële advisering en 
planning in het kader van 
projectontwikkeling; opstellen van 
financiële plannen in het kader van 
projectontwikkeling; financiering van 
bouwprojecten, alsmede advisering 
ter zake; beheer van onroerend 
goed; makelaardij in onroerende 
goederen; verhuur van onroerend 
goed; belegging in onroerend goed; 
informatie, voorlichting, rapportage 
en advisering met betrekking tot 
voornoemde diensten, tevens 
via elektronische netwerken, zoals 
internet; voornoemde diensten alleen 
betrekking hebbend op het bouwen 
van onroerende goederen. 

Kl 36 Onroerende goederen 
(Advisering op het gebied van -); 
Woningbureaus (onroerende 
goederen); Makelaardij in 
onroerende goederen; 
Waardeschatting (taxatie) van 
onroerende goederen; 
Beleggingsadviezen met betrekking 
tot onroerende goederen; Verzorgen 
van financiering voor bouwprojecten. 

Kl 37 Bouw en constructie van 
woonhuizen en appartementen; 
nieuwbouw, restauratie, renovatie en 
verbouw van woonhuizen en 
appartementen; onderhoud en 
herstel van bouwwerken, waaronder 
woningen en gebouwen; 
interieurbouw; bouw- en 
installatiewerkzaamheden in het 
kader van interieurinrichting; 
(reparatie van meubels; supervisie 
(leiding) over bouwkundige 

Kl 37 Projectontwikkeling (bouw); 
Bouw van onroerende goederen; 
Woningbouw; Bouwtoezichtdiensten 
voor bouwprojecten; Supervisie over 
bouwkundige diensten. 
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werkzaamheden; diensten van 
bouwen timmerbedrijven (bouw en 
constructie) met betrekking tot het 
bouwen van onroerende 
goederen; het uitvoeren van 
bouwplannen (bouw) met betrekking 
tot het bouwen van onroerende 
goederen; informatie, voorlichting, 
rapportage en advisering met 
betrekking tot voornoemde diensten, 
tevens via elektronische netwerken, 
zoals internet. 

Kl 42 Wetenschappelijke en 
technologische diensten, alsmede 
bijbehorende onderzoeks- en 
ontwerpdiensten; technische 
planning voor bouw en constructie; 
bouwkundige ontwerpdiensten; 
diensten van ingenieurs en 
architecten, waaronder het opstellen 
van technische 
deskundigenrapporten en het maken 
van bouwkundige tekeningen; 
technische inspecties van 
bouwwerken; binnenhuisarchitectuur 
en advisering terzake, tevens door 
interieuradviseurs; interieur- en 
meubelontwerp; informatie, 
voorlichting, rapportage en 
advisering met betrekking tot 
voornoemde diensten, tevens 
via elektronische netwerken, zoals 
internet; voornoemde diensten alleen 
betrekking hebbend op het bouwen 
van onroerende goederen. 

Kl 42 Ontwerp van onroerende 
goederen; Ontwikkeling van 
bouwprojecten; Technische 
projectstudies op het gebied van de 
bouw; Technische projectstudies 
voor bouwprojecten; Opstellen van 
verslagen met betrekking tot 
technische projectstudies voor 
bouwprojecten. 

 

De diensten in de Klassen 36, 37 en 42 van het Teken zijn identiek dan wel sterk 
overeenstemmend met de diensten in dezelfde Klassen waarvoor de ingeroepen 
Merken zijn ingeschreven. Het betreft in beide gevallen diensten op het gebied 
van onroerende goederen, de bouw en ontwikkeling daarvan. Dat deze klassen 
anders worden ingevuld nu partijen in een andere branche en op andere locaties 
actief zijn, kan niet worden meegenomen in een oppositieprocedure. 

Onderscheidend vermogen Oudere Merken 

44 Het onderscheidend vermogen van het oudere merk is een belangrijke factor in 
de beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring. Merken die hetzij 
van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt een sterke 
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onderscheidingskracht hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken 
met een geringe onderscheidingskracht.  

45 Het BBIE en verweerster gaan ervan uit dat de Oudere Merken een normaal 
onderscheidend vermogen hebben. Verzoekster gaat ervan uit dat de Oudere 
Merken een sterk onderscheidend vermogen hebben. Het door verzoekster 
overgelegd aanvullend bewijs ter zake van de bekendheid toont geen langdurig 
en/of intensief gebruik en/of sterke positie van haar merken in de markt aan. Er 
worden enkel wat locale reclame- en projectborden bijgebracht (dan nog zonder 
bewezen of vaste datum zoals terecht opgemerkt door verweerster), een bewijs 
van deelnames aan de Batibouw-beurs en één foto van een trui met daarop het 
ingeroepen Oudere Merk 2. Hierdoor levert verzoekster geen bewijs van een 
toegenomen onderscheidend vermogen door gebruik. Het Hof is daarom van 
oordeel dat de stukken onvoldoende zijn om daaruit af te leiden dat de Oudere 
Merken een sterk onderscheidend vermogen hebben verworven en gaat ervan uit 
dat deze een normaal onderscheidend vermogen hebben.  

Gevaar voor verwarring tussen het Teken en de Oudere Merken? 

46 Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar gaat het Hof uit van een 
normaal onderscheidend vermogen van de Oudere Merken. Rekening wordt 
verder gehouden met het feit dat het hier gaat om identieke dan wel sterk 
overeenstemmende diensten. Het Teken en het ingeroepen woordmerk (het 
Oudere Merk 1) stemmen visueel in geringe mate overeen. De relevante 
totaalbeelden van het Teken en het ingeroepen woord-beeldmerk (het Oudere 
Merk 2) stemmen visueel ook in geringe mate overeen. Fonetisch is er geringe 
overeenstemming tussen het Teken en de Oudere Merken. Begripsmatig is er 
geen overeenstemming tussen het Teken en het Oudere Merk 1 en kan de 
overeenstemming tussen het Teken en het Oudere Merk 2 die slechts wordt 
veroorzaakt doordat beide het beschrijvende woordelement “WONEN” bevatten 
niet bijdragen aan verwarringsgevaar. Gelet echter op het feit dat bij het relevante 
publiek, gelet op de betrokken diensten sprake is van een verhoogd 
aandachtsniveau is het Hof van oordeel dat het voor het Relevante Publiek in de 
Benelux duidelijk zal zijn dat de betrokken diensten niet afkomstig zijn van 
dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen zodat er geen 
sprake zal zijn van een reëel direct of indirect verwarringsgevaar. 

3. Conclusie 

47 Het bovenstaande leidt ertoe dat de oppositie terecht is afgewezen. Het Hof zal 
het beroep verwerpen en de Beslissing bevestigen. 

4. Kosten 

48 Het BBIE heeft verzoekster in de kosten verwezen. Gelet op het voorgaande kan 
dit in stand blijven.  

49 Verzoekster wordt bovendien verwezen in de kosten van de procedure voor het 
Hof. Daar geen griffierecht is geheven en geen instructiemaatregel is gelast, 
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komen de kosten van het beroep voor het Hof overeen met de in artikel 4.9, sub 
c), van het Reglement op de procesvoering bedoelde vergoeding voor de kosten 
en honoraria van de procesvertegenwoordigers van de partijen. Op basis van de 
voor deze vergoeding vastgestelde liquidatietarieven stelt het Hof het bedrag van 
de kosten van het beroep vast op € 1.200. 

E. Beslissing 

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak: 

- wijst het verzoek in beroep af, 
- verwijst verzoekster in de kosten, vastgesteld op een bedrag van  

€ 1.200. 

 

Dit arrest is gewezen door A.D. Kiers-Becking, president, K. Vandenberghe, 
plaatsvervangend rechter en A. Morocutti, plaatsvervangend rechter. 

Het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 november 2025 door A.D. 
Kiers-Becking, voornoemd, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, 
overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement op de procesvoering. 

 

 

 

A. van der Niet  A.D. Kiers-Becking  
Griffier  President  

 


