
 

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM 

BESLISSING inzake OPPOSITIE 

Nº 2007758 

van 8 juli 2013 

 
Opposant:   Pom Wonderful LLC 

11444 West Olympic Boulevard, 10th Floor 

90064 Los Angeles (Californië) 

Verenigde staten 

 

Gemachtigde:   FIELD FISHER WATERHOUSE LLP 

Louise Schmidtlaan 29 

1040 Brussel 

België       

 

Ingeroepen recht 1:  Europese inschrijving 6198253 

POM 

 

Ingeroepen recht 2:  Europese inschrijving 6275754 

 

Ingeroepen recht 3:  Europese inschrijving 4704276 

 

 

tegen 

 

Verweerder:   DE BRUYN Eric 

Leuvensesteenweg 318/200 

2812 Muizen 

België 

    

Gemachtigde:   Onel Trademarks 

Leeuwenveldseweg 12 

1382 LX Weesp 

Nederland 

    



Beslissing oppositie 2007758                                                                                       Pagina 2 van 10 

 

 

 

 

Betwiste merk:   Benelux depot 1247700 

 

 

 



Beslissing oppositie 2007758                                                                                       Pagina 3 van 10 

 

 

 

 

I. FEITEN EN PROCEDURE 

 

A. Feiten 

 

1. Op 16 mei 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 31, 32 en 35. Het depot is onder 

nummer 1247700 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 mei 2012. 

 

2. Op 3 juli 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De 

oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen: 

 

• Europese inschrijving 6198253 van het woordmerk POM, ingediend op 14 augustus 2007 en 

ingeschreven op 17 september 2008 voor waren in klasse 32; 

• Europese inschrijving 6275754van het gecombineerde woord-/beeldmerk , 

ingediend op 13 september 2007 en ingeschreven op 11 januari 2012 voor waren in de klassen 

29, 30 en 31; 

• Europese inschrijving 4704276 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , 

ingediend op 4 november 2005 en ingeschreven op 19 november 2008 voor waren in de 

klassen 1, 5, 29, 30 en 32. 

 

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

 

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd 

op alle waren van de ingeroepen rechten. 

 

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, 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 is ter kennis gebracht van partijen op 1 augustus 2012. 

 

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 oktober 2012. Het Benelux-

Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “het Bureau”) heeft op 3 oktober 2012 de mededeling 

van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 3 
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december 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie 

in te dienen. 

 

9. Op 3 december 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie 

ingediend. Deze zijn op 5 december 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een 

termijn tot en met 5 februari 2013 is gegeven om hierop te reageren. 

 

10. De verweerder heeft op 5 februari 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de 

opposant gezonden op 19 februari 2013. 

 

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.  

 

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te 

kunnen beslissen. 

 

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN  

 

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het 

Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de 

identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of 

diensten van de merken in kwestie.  

 

A. Argumenten opposant 

 

14. Merken en teken zijn volgens opposant visueel sterk overeenstemmend en auditief identiek, 

aangezien ze het woordelement POM delen. Bovendien zijn de waren van de ingeroepen rechten 

identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren van het bestreden teken. Doordat in de diensten in 

klasse 35 van het bestreden teken verwezen wordt naar de waren in de klassen 31 en 32, zijn deze 

diensten ook soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten, aldus opposant. 

 

15. Het betreft waren die volgens opposant veelal mondeling besteld worden, zodat de auditieve 

gelijkheid cruciaal is, aldus opposant. Er is geen sprake van een verhoogd aandachtsniveau bij het in 

aanmerking komend publiek en de ingeroepen rechten hebben volgens opposant een meer dan 

normaal onderscheidend vermogen; ze hebben elementen die duidelijk zichtbaar en gemakkelijk 

percipieerbaar zijn en ze zijn kort en krachtig. 

 

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en verweerder te veroordelen 

in de kosten. 

 

B. Reactie verweerder 

 

17. Het is volgens verweerder duidelijk dat de ingeroepen rechten POM verwijzen naar de 

granaatappel, “pomegranate” in het Engels. Aangezien dit een grondstof voor dranken kan zijn, hebben 

de ingeroepen rechten volgens verweerder een geringe beschermingsomvang. Het bestreden teken 

bestaat uit een gestileerde vorm, die in de verte aan de letter P doet denken, naast deze gestileerde 

vorm staat een kleine letter “n”. Volgens verweerder zou in het bestreden teken na uitvoerige 
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bestudering het woord POM herkend kunnen worden, maar het zou ook opgevat kunnen worden als 

oPn. Visueel zijn de merken en het teken voldoende verschillend, ook auditief is er volgens verweerder 

geen gelijkenis. Mocht het bestreden teken namelijk al uitgesproken worden, dan is dit volgens 

verweerder als drie losse letters oPn. Aangezien het bestreden teken geen betekenis heeft, is een 

begripsmatige vergelijking niet mogelijk, aldus verweerder.  

 

18. Verweerder betwist niet dat er sprake is van soortgelijkheid tussen de waren van opposant en 

verweerder, hij betwist wel dat de diensten soortgelijk zijn; de aard van deze diensten is namelijk totaal 

verschillend van de aard van de waren van de ingeroepen rechten. 

 

19. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie niet toe te wijzen en opposant in de kosten te 

veroordelen. 

 

III.  BESLISSING  

 

A. Verwarringsgevaar 
 

20. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, 

binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de 

publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na 

het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan 

stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.  

 

21. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt 

rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding 

gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke 

of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij 

het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.” 

 

22. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-

20060227-1, 27 februari 2006). 

 

Vergelijking van de tekens  

 

23. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b 

BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid 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 
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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). 

 

24. 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).  

 

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende: 

 

Europese inschrijving 6198253 

 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

 

POM 

 

 

Visuele vergelijking  

 

26. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van POM. Het bestreden teken is een 

gecombineerd woord/-beeldmerk, met prominent als eerste deel een fantasie-element, dat bestaat uit 

een ronde dichte cirkel, waaruit links naar beneden een afgeronde balk loopt, met onderin een open 

witte cirkel, met een zwarte rand afgebakend. Dit fantasie-element is ofwel vóór een letter “m” geplaatst, 

ofwel náást een letter “n”. 

 

27.  Het Bureau is van oordeel dat het fantasie-element niet als de letter “P” opgevat zal worden 

door het in aanmerking komend publiek en evenmin zal de witte cirkel naar oordeel van het Bureau als 

een letter “O” worden opgevat. Merk en teken hebben dus hooguit de letter “m” gemeen, maar ook die 

letter zal niet door iedereen als zodanig gepercipieerd worden, nu het ook mogelijk is dat men hierin de 

letter “n” ziet. 

 

28. Bij de visuele beoordeling van de door het merk en teken opgeroepen totaalindruk valt het 

complexe karakter van het bestreden teken op. Gezien de grote verschillen, is het Bureau van oordeel 

dat merk en teken visueel niet overeenstemmen. 

 

29. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel niet overeenstemmend is. 

 

Auditieve vergelijking 
 

30. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt 

genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de 

woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan 
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de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten 

Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). In het 

bestreden teken is enkel de letter M, dan wel N te onderscheiden en het zal dan ook uitgesproken 

worden als “EM” of “EN”. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als “POM” 

 

31. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief niet overeenstemmend is. 

 

Begripsmatige vergelijking 

 

32. “POM” zou volgens verweerder verwijzen naar “pomegranate” dat granaatappel betekent. Dit 

wordt echter niet met stukken onderbouwd en is ook geen feit van algemene bekendheid. Het Bureau 

gaat er dan ook van uit dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken geen vaststaande 

betekenis heeft, waardoor een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. 

 

33. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk. 

 

Conclusie  

 

34. Merk en teken stemmen visueel en auditief niet overeen en een begripsmatige vergelijking is 

niet mogelijk. De totaalindruk van merk en teken is dan ook niet overeenstemmend. 

 

Europese inschrijvingen 6275754 en 4704276 

 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

 

  

 

35. De ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken bestaan uit het woord POM, waarbij de 

letter “O” vervangen is door een hartje.  

 

36. Hetgeen hiervoor bij het ingeroepen woordmerk werd gesteld is mutatis mutandis van 

toepassing op deze ingeroepen rechten, met dien verstande dat de verschillen nog iets groter zijn, 

vanwege het toegevoegde grafische element in de ingeroepen rechten. 

 

Vergelijking van de waren en diensten 

 

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om 

proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan 

immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de 

tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE). 
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38.  Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten 

hieronder weergegeven. De warenlijsten van de ingeroepen rechten zijn geconsolideerd weergegeven. 

 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

Klasse 1 Botanische extracten, waaronder 

granaatappelextracten, voor de bereiding van 

farmaceutische producten en preparaten. 

 

Klasse 5 Voedings- en dieetsupplementen, 

waaronder anti-oxidantsupplementen en 

supplementen bereid uit granaatappelextracten en 

plantenextracten, en supplementen die deze 

bevatten, waaronder poeders, vloeistoffen, 

capsules en pillen; nutraceutische producten, te 

gebruiken als dieetsupplementen, waaronder 

poeders, vloeistoffen, capsules en pillen; 

voedingssupplementen, waaronder anti-

oxidantsupplementen en supplementen bereid uit 

granaatappelextracten en plantenextracten, en 

supplementen die deze bevatten, waaronder 

poeders, vloeistoffen, capsules en pillen; dranken 

met verhoogde voedingswaarde; middelen tegen 

kanker; farmaceutische producten en preparaten, 

waaronder preparaten bereid uit 

granaatappelextracten en plantenextracten, en 

preparaten die deze bevatten, voor de behandeling 

van virus- en infectieziekten, waaronder voor de 

behandeling van kanker; middelen voor de afgifte 

van geneesmiddelen bestaande uit verbindingen 

ter vergemakkelijking van de afgifte van 

farmaceutische producten; water met verhoogde 

voedingswaarde; met vitaminen verrijkt water. 

 

Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; 

vleesextracten; geconserveerde, bevroren, 

gedroogde en gekookte vruchten en groenten; 

geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en 

melkproducten; verwerkte noten; snackmengsels 

met bewerkte noten; studentenhaver; 

voedselproducten op vruchtenbasis, snacks op 

vruchtenbasis, snackrepen en gezondheidsrepen 

met granaatappel, nevenproducten van 

granaatappel en/of granaatappelsmaak;maar met 

uitzondering van aardappelsnacks of uitgeperste 

aardappelproducten voor gebruik in voedsel. 

 

Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca,  
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sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, 

brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, 

consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, 

rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; 

specerijen; ijs; voedselproducten op graan- en 

rijstbasis, snacks op graanbasis, snackrepen en 

gezondheidsrepen met granaatappelen, 

nevenproducten van granaatappelen en/of 

granaatappelsmaak;maar met uitzondering van 

crackers, uitgeperste hartige voedselproducten 

bereid uit granen, nacho's, tortillachips, uitgeperste 

voedselproducten bereid uit aardappelen, of 

snackproducten bereid uit aardappelmeel; siropen 

voor het garneren; ijsthee en dranken op theebasis 

met vruchtensmaak; slasausen. 

Klasse 31 Verse vruchten; verse noten. Klasse 31 Verse vruchten en groenten.  

Klasse 32 Soda; frisdranken; niet- 

koolzuurhoudende frisdranken; frisdranken met 

vruchtensmaak; koolzuurhoudende dranken; 

dranken met een vruchtensmaak; alcoholvrije 

dranken met vruchtensappen; alcoholvrije dranken 

met vruchtenextracten;geen van de voornoemde 

goederen bevat appelsap, appelsapconcentraat of 

appelsmaak als hoofdingrediënt; alcoholvrije 

vruchtenextracten voor het bereiden van dranken; 

preparaten voor de bereiding van 

vruchtendranken; smoothies; water in flessen; 

alcoholvrije dranken met theesmaak; dranken met 

lage calorische waarde met vruchtensmaak; 

vruchtensapdranken met lage calorische waarde; 

dranken met lage calorische waarde met 

theesmaak;geen van de voornoemde goederen 

bevat appelsap, appelsapconcentraat of 

appelsmaak als voornaamste ingrediënt. 

Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren 

en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken 

en vruchtensappen; siropen en andere 

preparaten voor de bereiding van dranken.  

 Klasse 35 Reclame en publiciteit; 

 advertentiebemiddeling en verkooppromotie; 

verspreiding van reclame- en promotiemateriaal, 

ook via internet, op het gebied van de in de 

klassen 31 en 32 genoemde waren; 

verkooppromotie van inzake de in de klassen 31 

en 32 genoemde waren; zakelijke bemiddeling bij 

de inkoop en verkoop, alsmede import en export 

van de in de klassen 31 en 32 genoemde waren; 

organisatie van beurzen en tentoonstellingen 

voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden; 
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handelsinformatie; public relations; het voeren 

van reclamecampagnes met betrekking tot 

beurzen, tentoonstellingen en congressen; 

merchandising; beheer van commerciële zaken; 

zakelijke administratie; administratieve diensten; 

voornoemde diensten al dan niet via internet. 

 

B. Overige factoren 

 

39. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte 

kosten (zie overwegingen 16 en 19). 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 

 

40. De totaalindruk van de merken en het teken is niet overeenstemmend. Om die reden is het 

Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij 

gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie 

tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010). 

 

IV. Besluit 

 

41. De oppositie met nummer 2007758 wordt afgewezen.  

 
42. Benelux depot 1247700 wordt ingeschreven.  

 
43. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 

BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. 

Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE. 

 

Den Haag, 8 juli 2013 

 

        

Saskia Smits 

(rapporteur)  

 

Camille Janssen  

 

Willy Neys  

 

Administratieve behandelaar: 

Raphaëlle Gérard  

  

 


