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I.          FEITEN EN PROCEDURE 

 

A. Feiten 

 

1. Op 21 maart 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het 

gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 41, 44 en 

45. De aanvraag is onder nummer 1372205 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 april 

2018. 

 

2. Op 16 mei 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze 

aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 1028265 van het gecombineerde 

woord-/beeldmerk  ingediend op 15 januari 2018 en ingeschreven op 4 

april 2018 voor diensten in de klassen 41, 42 en 44. 

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

merk. 

  

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

op alle diensten van het ingeroepen oudere merk. 

 

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 van het 

Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: “BVIE”)1.  

 

6. De proceduretaal is het Nederlands. 

 

B.  Verloop van de procedure 

 

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 

(hierna: “het Bureau”) ter kennis gebracht van partijen op 17 mei 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 10 januari 2019. 

 

 

 

                                                           
1
 In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële 
en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan. 



Beslissing oppositie 2014151                                      Pagina 4 van 16 

 

 

 

 

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN  

 

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

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

omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van 

de waren of diensten in kwestie. 

 

A. Argumenten opposant 

 

9. Opposant legt uit dat hij in 2011 gestart is met vroedvrouwkundige activiteiten, alsook 

het pre- en postnataal bijstaan van de zwangere vrouw en haar partner. Hij is actief in alle 

gemeenten binnen een straal van 35km van Holsbeek. Met het oog op het verwerven van 

naamsbekendheid heeft opposant geïnvesteerd in een website, Facebook groep en Instagram 

account. Opposant maakt ook deel uit van verschillende netwerken van vroedvrouwen. 

  

10. In 2016 startte verweerder met zijn groepspraktijk ‘de wolk’, aldus opposant. Sinds de 

komst van verweerder is er verwarring ontstaan bij het publiek, met name bij ziekenhuizen en 

bij (potentiële) zwangere koppels. In 2018 sprak verweerder opposant aan over het gebruik van 

gelijkaardige bewoordingen en lay-out op diens website. Opposant heeft bijgevolg zijn website 

gewijzigd. Hij legt uit dat dit voor verweerder niet voldoende was waarop er discussie ontstond 

tussen partijen. Pas later zag opposant dat verweerder het bestreden teken had geregistreerd. 

 

11.  Opposant verzoekt het Bureau in hoofdorde te oordelen dat er sprake is van kwade 

trouw in hoofde van verweerder en ondergeschikt te oordelen dat het bestreden teken inbreuk 

maakt op het oudere merk van opposant in de zin van artikel 2.20.1.b BVIE2.  

 
12. Er is volgens opposant sprake van kwade trouw nu het ingeroepen merk volgens 

opposant al meer dan drie jaar te goeder trouw gebruikt werd voordat het bestreden teken 

bestond. Verweerder was ongetwijfeld op de hoogte van het gebruik van het merk. Opposant 

meent dat verweerder nu moet aantonen dat hij voor-voorgebruiker was. 

 
13. Opposant heeft zijn merk niet alleen eerder ingeschreven, het bestond ook al eerder in 

de regio. Door het gebruik van het bestreden teken en het symbool van een wolk is er 

verwarring ontstaan met het eerder bestaand ingeroepen merk, nu ze beide dezelfde soort 

diensten aanbieden. Om dit argument te staven toont opposant aan dat er sprake is van 

verwarringsgevaar, dat het gaat om dezelfde diensten en dat er sprake is van overeenstemming 

tussen de conflicterende tekens.  

 

14. Een normaal gemiddeld consument van de betrokken diensten kan hier geen 

onderscheid maken tussen het merk en het teken omdat beide verwijzen naar een wolk, zowel 

in hun beeld, als in hun woord. Opposant vestigt verder ook nog de aandacht op het feit dat 

beide praktijken in dezelfde regio’s actief zijn. 

  

15. Opposant en verweerder bieden vroedvrouwkundige diensten aan. Deze zijn identiek. 

 

                                                           
2
 Nu artikel 2.20.2.b BVIE. 
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16. In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar beoordeelt 

opposant de overeenstemming tussen de tekens. Hij merkt op dat het ingeroepen merk een 

reputatie opgebouwd heeft sinds 2011 in de regio rond Holsbeek. 

 
17. Wat de overeenstemming tussen de tekens betreft, merkt opposant op dat de tekens 

zowel in woord als in beeld begripsmatig verwijzen naar een wolk. Het bestreden teken kan 

daarbij gezien worden als een afkorting van het ingeroepen merk. Nu de wolk zo dominant is, 

zowel in het beeld als in de symboliek voor deze dienstverlening (de wolk als symbool voor het 

gelukzalig gevoel wanneer het kind er eenmaal is), is het verwarringsgevaar tussen de twee 

vroedvrouwpraktijken des te meer te begrijpen. Men zal dus enkel een wolk onthouden en de 

andere elementen vergeten met als gevolg dat opposant klanten verliest aan verweerder.  

 
18. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, de kwade 

trouw in hoofde van verweerder vast te stellen en het bestreden teken niet in te schrijven. 

 
B. Argumenten verweerder 

 

19. Verweerder stelt sinds 2007 actief te zijn als vroedvrouw, eerst als eenmanszaak en 

sinds 2016 als groepspraktijk. Opposant zou pas sinds 2011 actief zijn als vroedvrouw. In 2017 

was er contact tussen partijen omdat verweerder vaststelde dat opposant teksten van de 

website van verweerder kopieerde. Vervolgens diende opposant op 15 januari 2018 het hier 

ingeroepen merk in. Verweerder deponeerde het bestreden teken op 21 maart 2018. 

  

20. Verweerder argumenteert dat geen van de door opposant aangehaalde gronden (artikel 

2.4.f en artikel 2.20.1.b BVIE3) of beweerde feiten (depot te kwader trouw, merkinbreuk) hier 

door het Bureau kunnen worden beoordeeld. Bij gebrek aan nuttige rechtsgrond(en) ingeroepen 

door opposant moet de oppositie dan ook afgewezen worden, aldus verweerder. 

 

21. In zoverre het Bureau de oppositie toch ontvankelijk (en niet kennelijk ongegrond) 

acht, stelt verweerder dat er in casu geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar nu de wettelijk 

bepaalde voorwaarden hiertoe niet vervuld zijn. 

 

22. Wat het aandachtsniveau van het relevante doelpubliek betreft, meent verweerder dat 

het publiek hier een verhoogd aandachstniveau vertoont. De betrokken tekens werden immers 

aangevraagd voor diensten die in de meeste gevallen aan zwangere vrouwen worden geleverd, 

al dan niet na doorverwijzing door een arts. Het professionele publiek, met name artsen, 

vertonen sowieso een verhoogd aandachtsniveau. Toekomstige ouders zullen bijzonder 

aandachtig zijn bij het kiezen van dienstverleners die hen begeleiden bij de zwangerschap, 

bevalling en eerste zorgen van hun baby. Gezien dit verhoogde aandachtsniveau van het 

relevante publiek zal men de tekens niet snel met elkaar verwarren. 

 
23. De tekens hebben de elementen ‘de’ en ‘wolk’ gemeen. Auditief omvat het ingeroepen 

merk vijf lettergrepen, het bestreden teken twee. Het ritme van de uitspraak van de tekens 

verschilt. De overeenstemming tussen de tekens is auditief dan ook beperkt stelt verweerder. 

                                                           
3
 De artikelen van het BVIE waarnaar hier verwezen wordt komen uit de versie van het BVIE zoals in 

voege ten tijde van de indiening van de oppositie en dus de versie van het BVIE zoals geldend vanaf 1 
oktober 2013. 
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24. Visueel zijn de tekens naar mening van verweerder verschillend. De gebruikte kleuren 

zijn anders. De paarse belettering op de roze wazige achtergrond staat in schril contrast met het 

bestreden teken met een donkergroene tekst en afbeelding met enkel een klein lichtroos accent 

dat een vrouwenborst suggereert. Die vorm ontbreekt in het ingeroepen merk. 

 
25. Begripsmatig verwijst het ingeroepen merk naar de zegswijze ‘op de roze wolk’ die 

duidt op het positief gevoel dat zwangere en/of pas bevallen vrouwen (zouden) ervaren. Deze 

betekenis wordt versterkt door het hartje, dat verwijst naar liefde, in het ingeroepen merk. 

Deze zegswijze is volgens verweerder beschrijvend, minstens heeft het een vaste betekenis, 

voor een kenmerk van de diensten, of minstens voor de gemoedstoestand van het doelpubliek 

van de diensten. Dit element kan op zich dan ook niet dominant zijn in het ingeroepen merk. 

Verweerder stelt vast dat de betekenis van deze zegswijze ontbreekt in het bestreden teken. 

Hoewel ook het element ‘wolk’ gebruikt wordt, is dit door het dominante groen niet verbonden 

aan de zegswijze. Er is geen overeenstemming tussen de tekens en de begripsmatige 

verschillen neutraliseren een eventuele andere overeenstemming tussen de tekens. 

 
26. De belangrijke begripsmatige en visuele verschillen tussen de tekens leiden tot de 

vaststelling dat de tekens niet overeenstemmen in hun totaalindruk. Bijgevolg is, mede gelet op 

het verhoogde aandachtsniveau van het relevante publiek, verwarringsgevaar hier uitgesloten. 

 
27. Wat de vergelijking van de diensten betreft, stelt verweerder dat de diensten in klasse 

35 en 45 van verweerder niet identiek zijn aan deze van opposant. Mogelijk bestaat er voor het 

overige bepaalde overlap in de geclaimde diensten. Toch kunnen op basis van het voorgaande, 

enkel deze die identiek bevonden worden door het Bureau als relevant beschouwd worden. 

Bovendien volstaat volgens verweerder zelfs identiteit tussen diensten in deze oppositie niet om 

tot verwarringsgevaar te besluiten.  

 
28. Verweerder betwist ook nog de stelling van opposant dat het ingeroepen merk 

bekendheid zou genieten. 

 

29. Een globale beoordeling leidt dus evenmin tot verwarringsgevaar, aldus verweerder. 

Zelfs voor identieke diensten zal het relevante publiek hier met een verhoogd aandachtsniveau 

de sterk verschillende tekens niet verwarren. 

 
30. Verweerder verzoekt het Bureau daarom de oppositie geheel af te wijzen en opposant 

te verwijzen in de kosten. Ondergeschikt vraagt verweerder de gedeeltelijke afwijzing waarbij 

elke partij haar eigen kosten zal dragen. 

 

III.  BESLISSING 

 

A.1 Verwarringsgevaar 

 

31. 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.  
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32. 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.” 

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

Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het 

merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, 

dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of 

diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden 

ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle 

relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 

1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, 

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

2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, 

C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227- 1, 27 

februari 2006). 

 

Vergelijking van de diensten 

 

34. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet 

rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 

diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het 

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

 

35. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de 

oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals 

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

 

36. De te vergelijken diensten zijn derhalve de volgende: 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

 Kl 35 Reclame; Publicatie van 

reclamemateriaal online  

Kl 41 Het organiseren van congressen, 

seminars, cursussen, 

voorlichtingsbijeenkomsten, sportevenementen 

en andere evenementen en bijeenkomsten op 

het gebied van medische zaken in het 

bijzonder verloskunde, gezondheid, 

zwangerschap, kraamzorg, baby-, peuter-, 

kleuter- en kindverzorging; 

zwangerschapscursussen; het uitgeven en 

publiceren van tijdschriften, periodieken, 

kranten, folders, nieuwsbrieven, brochures en 

andere publicaties op het gebied van medische 

Kl 41 Trainingen voor ouders op het gebied 

van ouderschapsvaardigheden; Recreatie 

voor ouderen; Opleiding voor ouders op het 

gebied van organisatie van 

ondersteuningsgroepen voor ouders; 

Schriftelijke cursussen; Verzorging van 

schriftelijke cursussen; Educatieve cursussen 

(Verstrekken van - ); Educatieve cursussen 

(Het houden van -); Schriftelijke cursussen 

(Het houden van -); Organiseren en houden 

van cursussen; Coaching (training); Life 

coaching (training); Yoga- instructie; 
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zaken in het bijzonder verloskunde, 

gezondheid, zwangerschap, kraamzorg, baby-, 

peuter-, kleuter- en kindverzorging; 

beroepsvoorlichting [advisering op het gebied 

van opvoeding of opleiding] op het gebied van 

de verloskunde.  

Onderwijs met betrekking tot yoga; 

Voorbereiding, uitvoering en organisatie van 

workshops [training]; Organisatie van 

workshops; Informatie met betrekking tot 

opvoeding; Opvoeding (Informatie op het 

gebied van -); Voedingslessen (Het houden 

van -); Workshops (opleiding) het houden 

van -; Het organiseren en houden van 

workshops; Lessen in gewichtscontrole 

(Verzorgen van -); Loopbaanadvisering 

[opvoeding]; Loopbaanbegeleiding en -

coaching [training- en onderwijsadvies]  

Kl 42 Wetenschappelijk onderzoek en research 

op het gebied van de verloskunde.  

 

Kl 44 Diensten van verloskundigen; medische 

advisering en medisch onderzoek op het gebied 

van de verloskunde; diensten van 

consultatiebureaus op het gebied van de 

verloskunde; diensten van verloskundige 

inrichtingen en klinieken; medische advisering 

aan moeders en aanstaande moeder; diensten 

van een verloskundig centrum met daarin 

verloskundigen en diensten op het gebied van 

gynaecologie, echoscopie, kraamzorg, 

bekkenfysiotherapie, zwangerschapsfitness, 

borstvoedingadvies en pijnbestrijding.  

Kl 44 Assistentie bij bevallingen; Bevallingen 

(Assistentie bij -); Advies op het gebied van 

bevalling; Welzijn (advisering met betrekking 

tot het persoonlijke -) van ouderen 

[gezondheid]; Gynaecologische diensten; 

Verschaffen van informatie over 

borstvoeding; Advisering op het gebied van 

borstvoeding; Ondersteunende zorgdiensten 

in de vorm van verpleeghulp; Psychologische 

zorg; Zwangerschapstesten; Medisch advies 

op het gebied van zwangerschap; 

Verloskundige diensten; Consultancy met 

betrekking tot gezondheidszorg; Consultatie 

en raadgeving met betrekking tot voeding; 

Professionele consultancy op het gebied van 

de gezondheidszorg; Medische consultatie; 

Diëten (Planning en controle van -); 

Verstrekken van informatie over 

voedingssupplementen en voeding; 

Verstrekken van medische informatie; 

Dieetadvisering; Voeding- en dieet advies; 

Adviesdiensten op het gebied van afslanken; 

Voedingsinformatie; Begeleiding met 

betrekking tot diëten; Medische diensten; 

Medische hulpverlening; Medische hulp; 

Evaluatie op het gebied van 

gewichtscontrole; Adviesdiensten met 

betrekking tot gewichtscontrole; Behandeling 

op het gebied van gewichtscontrole; 

Bloeddruk screening; Testen van urine 

(Diensten voor het -); Individuele medische 
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begeleiding aan patiënten; Medische 

advisering aan huis; Psychologische 

behandeling; Psychologische begeleiding; 

Psychologische advisering.  

 
Kl 45 Diensten van een doula 

(zwangerschaps- en bevallingscoach) 

 

Klasse 35 

  

37.  De diensten van verweerder stemmen niet overeen met enige dienst van opposant. 

Deze diensten verschillen immers qua aard en functie en worden ook verstrekt door 

verschillende ondernemingen aan een verschillend doelpubliek. 

  

Klasse 41 

 
38. De diensten Trainingen voor ouders op het gebied van ouderschapsvaardigheden; 

Opleiding voor ouders op het gebied van organisatie van ondersteuningsgroepen voor ouders; 

Schriftelijke cursussen; Verzorging van schriftelijke cursussen; Educatieve cursussen 

(Verstrekken van - ); Educatieve cursussen (Het houden van -); Schriftelijke cursussen (Het 

houden van -); Organiseren en houden van cursussen; Coaching (training); Life coaching 

(training); Yoga- instructie; Onderwijs met betrekking tot yoga; Voorbereiding, uitvoering en 

organisatie van workshops [training]; Organisatie van workshops; Informatie met betrekking tot 

opvoeding; Opvoeding (Informatie op het gebied van -); Voedingslessen (Het houden van -); 

Workshops (opleiding) het houden van -; Het organiseren en houden van workshops; Lessen in 

gewichtscontrole (Verzorgen van -); Loopbaanadvisering [opvoeding]; Loopbaanbegeleiding en -

coaching [training- en onderwijsadvies] van verweerder stemmen overeen met de diensten Het 

organiseren van congressen, seminars, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten, 

sportevenementen en andere evenementen en bijeenkomsten op het gebied van medische zaken 

in het bijzonder verloskunde, gezondheid, zwangerschap, kraamzorg, baby-, peuter-, kleuter- en 

kindverzorging; zwangerschapscursussen van opposant. Elk van deze diensten heeft algemeen 

betrekking op het overbrengen van kennis algemeen, dan wel in het bijzonder het overbrengen 

van kennis op vlak van medische zaken met betrekking tot gezondheid of zwangerschap, 

kraamzorg en verzorging van kinderen. In die zin delen deze diensten eenzelfde aard. Zij kunnen 

zich verder richten op eenzelfde doelgroep. Daarnaast kunnen ze ook aangeboden worden door 

dezelfde ondernemingen. 

 

39. De diensten recreatie voor ouderen van verweerder stemmen niet overeen met de 

diensten van opposant. Deze diensten van verweerder richten zich op ouderen. De diensten van 

opposant daarentegen hebben alle betrekking op diensten verstrekt in het kader van een 

zwangerschap, verloskunde, kraamzorg alsook verzorging van kinderen. Deze diensten richten 

zich dus tot (toekomstige) ouders. Deze diensten kennen ook een andere functie, waar de 

diensten van verweerder zien op ontspanning, zien de diensten van opposant op advisering, 

alsook medische ondersteuning en behandeling. Daarnaast worden deze diensten ook 

aangeboden door andere ondernemingen.  
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Klasse 44 

 

40.  De verloskundige diensten van verweerder zijn gelijk aan de diensten van 

verloskundigen van opposant. 

  

41.  De diensten Assistentie bij bevallingen; Bevallingen (Assistentie bij -); Advies op het 

gebied van bevalling; Gynaecologische diensten; Verschaffen van informatie over borstvoeding; 

Advisering op het gebied van borstvoeding; Ondersteunende zorgdiensten in de vorm van 

verpleeghulp; Zwangerschapstesten; Medisch advies op het gebied van zwangerschap; 

Bloeddruk screening; Testen van urine (Diensten voor het -) van verweerder zijn gelijk, dan wel 

sterk overeenstemmend met de diensten van een verloskundig centrum met daarin 

verloskundigen en diensten op het gebied van gynaecologie, echoscopie, kraamzorg, 

bekkenfysiotherapie, zwangerschapsfitness, borstvoedingadvies en pijnbestrijding van opposant. 

Wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven 

diensten omvatten, worden deze diensten als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties en 

GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). De diensten van 

opposant betreffen in algemene zin diensten van een verloskundig centrum waaronder elk van 

de diensten van verweerder kunnen worden teruggebracht. 

 
42. De diensten Medische consultatie; Verstrekken van medische informatie; Medische 

diensten; Medische hulpverlening; Medische hulp; Individuele medische begeleiding aan 

patiënten; Medische advisering aan huis van verweerder zijn gelijk, dan wel sterk 

overeenstemmend aan de diensten medische advisering aan moeders en aanstaande moeder 

van opposant. Volgens vaste rechtspraak kunnen de diensten van verweerder en opposant 

beschouwd worden als gelijk nu de diensten waarvoor het oudere merk werd ingediend 

onderdeel uitmaken van de meer algemene categorieën waarop de merkaanvraag betrekking 

heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). De medische 

adviesdiensten van opposant die gericht zijn op een specifieke doelgroep vallen onder de 

algemeen geformuleerde medische hulp-, consultatie- en begeleidingsdiensten van verweerder. 

De diensten Consultancy met betrekking tot gezondheidszorg; Professionele consultancy op het 

gebied van de gezondheidszorg; Psychologische zorg; Diëten (Planning en controle van -); 

Begeleiding met betrekking tot diëten; Evaluatie op het gebied van gewichtscontrole; 

Behandeling op het gebied van gewichtscontrole; Psychologische behandeling; Psychologische 

begeleiding; Psychologische advisering van verweerder stemmen overeen met de diensten 

medische advisering aan moeders en aanstaande moeder van opposant. De diensten van 

verweerder betreffen consultancy, dan wel begeleiding inzake gezondheid, hetzij algemeen hetzij 

specifiek op psychologisch vlak, dan wel op vlak van gewichtscontrole. De diensten van opposant 

zien specifiek op medische advisering aan (aanstaande) moeders. Deze medische advisering is 

gericht op het opvolgen van de gezondheidstoestand van de moeder. Onderdeel van deze 

gezondheidszorg omvat, zo nodig, psychologische begeleiding en begeleiding op vlak van 

gewichtscontrole. Deze diensten kunnen dus samen door dezelfde dienstverleners worden 

aangeboden aan eenzelfde doelgroep. 

 

43.  De diensten Welzijn (advisering met betrekking tot het persoonlijke -) van ouderen 

[gezondheid]; Consultatie en raadgeving met betrekking tot voeding; Verstrekken van informatie 

over voedingssupplementen en voeding; Dieetadvisering; Voeding- en dieet advies; 
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Adviesdiensten op het gebied van afslanken; Voedingsinformatie; Adviesdiensten met betrekking 

tot gewichtscontrole van verweerder stemmen overeen met de diensten Het organiseren van 

congressen, seminars, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en bijeenkomsten op het gebied 

van medische zaken in het bijzonder gezondheid van opposant. Al deze diensten zien op het 

verstrekken van informatie en het overdragen van kennis betreffende de gezondheid. De 

diensten van verweerder betreffen voedings- en dieetadvies, maar ook advies omtrent 

gewichtscontrole. Deze diensten beïnvloeden de gezondheid van een persoon. Ook de diensten 

van opposant zien in het bijzonder op gezondheid, dan wel algemeen op medische zaken. De 

diensten van verweerder en opposant kunnen door dezelfde ondernemingen worden aangeboden 

aan eenzelfde publiek. 

  

Klasse 45 

 

44.  De diensten van verweerder stemmen overeen met de diensten van verloskundigen van 

opposant. Beide diensten zien op het begeleiden van zwangere vrouwen tijdens hun 

zwangerschap en bevalling. Zij delen dus een zelfde aard en richten zich op dezelfde doelgroep.  

  

Conclusie 

 

45. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels gelijk, deels (sterk) 

overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de diensten van opposant.  

 

Vergelijking van de tekens  

 

46. 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 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 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). 

 

47. 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.  

 

48. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door 

een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 

juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een 

samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van 

die bestanddelen rekening worden gehouden 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 merk zich tot elkaar verhouden (GEU, 

Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 

13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).  
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49. De te vergelijken tekens zijn de volgende: 

 

Oppositie gebaseerd op: Oppositie gericht tegen: 

 

 

 

 

Visuele vergelijking 

  

50. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit vier 

woorden, op de roze wolk. Het woord ‘wolk’ is daarbij weergegeven onder de woorden ‘Op de 

roze’. Rechts van de woorden staat een hart afgebeeld waarbij één van de lijnen van het hart 

doorloopt onder de woorden. In het hart is op abstracte wijze een silhouet van een kind 

weergegeven. Deze woord- en beeldelementen zijn afgebeeld tegen de achtergrond van een 

lichtroze waas die doet denken aan een wolk. 

  

51. Het bestreden teken begint met de afbeelding van een groene wolk. In de wolk is 

rechtsonder op abstracte wijze een borst afgebeeld. Onder de wolk staan de woorden ‘de wolk’ 

waarbij de lijn van de laatste letter K uitloopt onder het woord ‘wolk’.  

  

52. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een 

grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de 

tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het 

woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, 

ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel het beeldelement van de tekens niet volledig te veronachtzamen 

is (zie in die zin ook Gerechtshof ’s-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 

2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek 

ook uitgaan naar de woordelementen. In het merk vallen de woorden op door hun grootte, hun 

centrale positie, alsook hun contrasterende paarse kleur tegen de lichtroze achtergrond. In het 

bestreden teken springen de woorden ook in het oog door hun grootte en hun zelfstandige 

positie onder het beeld waardoor ze in het geheel een eigen plaats behouden en minstens in 

gelijke mate, naast het beeld, de aandacht zullen trekken. 

 
53. De tekens stemmen overeen nu ze beide de woorden ‘de wolk’ bevatten. Daarnaast 

wordt in beide ook het beeld van een wolk gebruikt en wordt onder de woorden een golvende lijn 

weergegeven die uitloopt hetzij vanaf het hart in het merk, hetzij vanaf de letter K in het teken. 

De tekens verschillen door het weglaten van de woorden ‘op’ en ‘roze’ in het bestreden teken, 

alsook door hun beeldelementen, met name een hart met daarin een abstract silhouet in het 

merk en de figuur van een borst in de wolk in het bestreden teken. 

 
54. De tekens stemmen dus visueel in zekere mate overeen. 
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Auditieve vergelijking 

 

55. 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 de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie 

arresten GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 

21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).  

  

56. Het ingeroepen merk zal uitgesproken worden in vijf lettergrepen als OP DE RO-ZE 

WOLK. Het bestreden teken zal uitgesproken worden in twee lettergrepen als DE WOLK. De 

tekens stemmen overeen in zoverre zij de identieke woorden ‘de’ en ‘wolk’ bevatten. Hun 

uitspraak verschilt door het weglaten van de woorden ‘op’ en ‘roze’ in het bestreden teken. 

 
57. Auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen. 

 

Begripsmatige vergelijking 
 

58. Het Benelux publiek kan in het ingeroepen merk een verwijzing herkennen naar de 

zegswijze ‘op een roze wolk zitten’ wat betekent ‘zo gelukkig zijn dat je de werkelijkheid uit het 

oog verliest’4. Het concept van de wolk komt ook terug in de lichtroze wolkvormige achtergrond. 

Het bestreden teken verwijst ook, zowel in woord als in beeld, naar een wolk. 

  

59. De tekens stemmen overeen in zoverre ze beide verwijzen naar het concept van een 

wolk. 

 

Conclusie  

 
60. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen en begripsmatig 

stemmen ze overeen.  

 

A.2 Globale beoordeling 

 

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

het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de 

tekens een rol. 

 

62. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig 

te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de 

soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). De diensten waarvoor 

overeenstemming is vastgesteld in klasse 41 richten zich tot een gemengd publiek dat zowel 

bestaat uit professionals als particulieren. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger 

aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen. Er dient hier 

dus een gemiddeld aandachtsniveau in acht te worden genomen nu bij de beoordeling van 

mogelijk gevaar voor verwarring het publiek met het laagste aandachtsniveau als uitgangspunt 

                                                           
4
 Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e ed. 
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geldt. Wat betreft de diensten in klasse 44 en 45, oordeelt het Bureau dat er sprake is van een 

verhoogd aandachtsniveau. Het betreft medische diensten, dan wel diensten die zien op 

persoonlijke begeleiding bij een zwangerschap. Aangezien de fysieke gezondheid van een 

persoon hier in het geding is, zal meer aandacht besteed worden aan deze diensten. Bijgevolg 

zal het aandachtsniveau van het publiek hier dan ook verhoogd zijn.  

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

onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de 

overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij 

betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of 

diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, 

en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).  

 
64. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds 

geciteerd). Zoals hiervoor al aangegeven (zie punt 58) kan het relevante publiek in het merk een 

verwijzing zien naar een zegswijze die verwijst naar een gemoedstoestand van geluk. Het 

Bureau oordeelt dat de woorden van het merk hoogstens als verwijzend kunnen opgevat 

worden, doch niet als louter beschrijvend voor de betrokken diensten. Hoewel het 

onderscheidend vermogen van het merk inderdaad een rol speelt bij de beoordeling van het 

verwarringsgevaar, is dit slechts één van de elementen die bij zo’n beoordeling wordt 

meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010, 

ECLI:EU:C:2008:339). Zelfs in het geval van een ouder merk met een eerder zwak 

onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens 

overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin 

arrest GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:102).  

 

65. In zoverre opposant meent dat het ingeroepen recht een reputatie heeft opgebouwd (zie 

punt 16) en hiermee zou bedoelen dat er sprake is van bekendheid zal het Bureau hier niet 

verder ingaan op dit argument nu het geen invloed heeft op de uitkomst van deze beslissing. 

 

66. Voorts is ook van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid 

heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het 

onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Voor de 

volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek 

voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 

2005, ECLI:EU:T:2005:89).  

 

67. Visueel en auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen. Begripsmatig stemmen 

de tekens overeen. De diensten van het bestreden teken zijn deels gelijk, deels (sterk) 

overeenstemmend en deels niet overeenstemmend aan de diensten van opposant. Op grond van 

het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek, zelfs voor zover er sprake is van een 

verhoogd aandachtsniveau voor bepaalde diensten bij dit publiek, kan menen dat de gelijke en 

overeenstemmende diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden 

onderneming. 
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B.  Overige factoren 

 

68. Opposant beroept zich in deze procedure op het bestaan van kwade trouw in hoofde van 

verweerder (zie punt 12). Echter deze grond kan geen rol spelen in een oppositie. De 

oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier 

(potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot 

specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14, lid 2 iuncto 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. De 

toepasselijkheid van deze bepaling wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens 

zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet 

tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan (zoals kwade trouw) kunnen in een oppositie 

geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt, of sinds 1 maart 

2019 kan men daarvoor ook terecht bij het Bureau, zij het in het kader van een 

doorhalingsprocedure. 

 

69. Met betrekking tot de stelling van verweerder aangaande de niet-ontvankelijkheid van 

de oppositie omdat opposant zich in zijn argumenten beroept op artikel 2.20.1.b BVIE (nu artikel 

2.20.2.b BVIE) (zie punten 20 en 21), zij het volgende opgemerkt. Op grond van regel 1.14, lid 

1, sub a UR, is het aan het Bureau om te beslissen of de oppositie ontvankelijk is 

overeenkomstig regel 1.15 UR. Opposant heeft op het oppositieformulier duidelijk aangegeven 

op welk ouder merk de oppositie gebaseerd is, en het Bureau heeft dit in de kennisgeving van 

ontvankelijkheid meegedeeld aan verweerder. Hoewel artikel 2.20.2.b BVIE een grond is die niet 

voor het Bureau, doch wel voor de rechter moet ingeroepen worden, oordeelt het Bureau dat 

duidelijk blijkt uit de argumenten van opposant (waarin expliciet de overeenstemming tussen de 

tekens en de diensten wordt besproken, alsook het verwarringsgevaar), dat opposant hier 

bedoeld heeft een oppositie in te dienen op grond van artikel 2.14, lid 2, sub a iuncto artikel 

2.2ter, lid 1, sub b BVIE. Dit is overigens ook zo begrepen door verweerder in zoverre hij, zij het 

in ondergeschikte orde, ook inhoudelijk gereageerd heeft op de hier aan de orde zijnde 

oppositiegrond.  

 

C. Conclusie 

 

70. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van 

de diensten die gelijk, dan wel (sterk) overeenstemmend zijn.  

 

IV. BESLUIT 

 

71. De oppositie met nummer 2014151 wordt gedeeltelijk toegewezen. 

 

72. Benelux aanvraag 1372205 wordt niet ingeschreven voor de volgende diensten: 

 
- Klasse 41:  Trainingen voor ouders op het gebied van ouderschapsvaardigheden; 

Opleiding voor ouders op het gebied van organisatie van 

ondersteuningsgroepen voor ouders; Schriftelijke cursussen; Verzorging 

van schriftelijke cursussen; Educatieve cursussen (Verstrekken van - ); 

Educatieve cursussen (Het houden van -); Schriftelijke cursussen (Het 

houden van -); Organiseren en houden van cursussen; Coaching 
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(training); Life coaching (training); Yoga- instructie; Onderwijs met 

betrekking tot yoga; Voorbereiding, uitvoering en organisatie van 

workshops [training]; Organisatie van workshops; Informatie met 

betrekking tot opvoeding; Opvoeding (Informatie op het gebied van -); 

Voedingslessen (Het houden van -); Workshops (opleiding) het houden 

van -; Het organiseren en houden van workshops; Lessen in 

gewichtscontrole (Verzorgen van -); Loopbaanadvisering [opvoeding]; 

Loopbaanbegeleiding en -coaching [training- en onderwijsadvies]. 

- Klasse 44: Alle diensten.  

- Klasse 45:  Alle diensten. 

 
73. Benelux aanvraag 1372205 wordt ingeschreven voor de volgende diensten: 

 

- Klasse 35:  Alle diensten. 

- Klasse 41: Recreatie voor ouderen. 

 

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

iuncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt. 

 

Den Haag, 31 oktober 2019 

 

Tineke Van Hoey 

(rapporteur) 

 

Diter Wuytens Camille Janssen 

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten 


