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A.R. nr A/12/06132 

In de zaak van : 

1. De vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika 
XEROX CORPORA TION met maatschappelijke zetel te 45 Glover 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06856-4505, Verenigde Staten van Amerika, 

Eiseres op hoofdeis, 
Verweerster op tegeneis 

Hierna "Xerox Corporation " genoemd, 

Vertegenwoordigd door Mr Karel Nijs en Mr Ph. Peters loco Mr Tanguy De 
Haan, advocaten met kantoor te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120 

2. De N.V. XEROX met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, 
Wezembeekstraat 5, K.B.O. nr 0400438764, 

Eiseres op eis tot vrijwillige tussenkomst, 

Hierna "Xerox België" genoemd, 

Vertegenwoordigd door Mr Stefan Deswert en Mr Wendy Van der Hoeven, 
advocaten met kantoor te 1050 Brussel, Marsveldplein 2. 

Xerox Corporation en Xerox België worden hierna gezamenlijk "XEROX" 
genoemd, 



Tegen 

De B.V.B.A. IMPRO EUROPE, met maatschappelijke zetel te 2140 
Borgerhout, Noordersingel, 11, K.B.O. nr 0478.159.817. 

Verweerster op hoofdeis en op eis tot vrijwillige tussenkomst, 
Eiseres op tegeneis, 

Hierna "IMPRO" genoemd, 

Vertegenwoordigd Mr Mathieu Verfaillie, advocaat met kantoor te 8500 
Kortrijk, Stasegemsestraat 131A. 
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De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
werden in acht genomen; 

Er werd kennis genomen van de stukken, waaronder: 
de geregistreerde inleidende dagvaarding van 29 juni 2012, 
de beschikking dd. 28 september 2012, gewezen op grond van artikel 747 
Ger.W. 
het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst, neergelegd door Xerox België 
ter griffie van deze rechtbank dd. 22 maart 2013, 
de conclusies van partijen, 
de overtuigingsstukken van alle partijen, 

Gehoord partijen bij monde van hun raadslieden in hun middelen en uiteenzettingen 
ter openbare zitting van deze rechtbank, waarna de zaak in beraad werd genomen. 

I. Doel van de vorderingen 

De hoofdvordering strekt er als volgt toe : 

Voor recht te zeggen dat lmpro Europe BVBA inbreuk pleegt op de exclusieve rechten 
van Xerox Corporation op haar Gemeenschapsmerken "XEROX", "PagePack" en 
"eCLJCK" door in de Europese Unie, waaronder in België, zonder de toestemming van 



3 

Xerox Corporation, producten die deze merken dragen, te verhandelen, te verkopën, te 
koop aan te bieden, te promoten, in voorraad te houden, te leveren of in- of uit te voeren 

Impro Europe BVBA het verbod op te leggen om in de hele Europese Unie nog verder 

gebruik te maken van de Gemeenschapsmerken "XEROX", "PagePack" enlof 
"eCLICK", en meer bepaald de staldng te bevelen van iedere verhandeling, verkoop, te 
koop aanbieding, promotie, in voorraad houden, levering, in- en uitvoer van producten 
onder deze merken, op straffe van een dwangsom van 5. 000 € per dag vertraging om 
aan dit bevel gevolg te geven en! of per product dat nog zou worden gebruikt, verkocht, 
te koop aangeboden, gepromoot, in voorraad gehouden, geleverd, in- of uitgevoerd in 
strijd met het staldngsbevel. 

Voor recht te zeggen dat lmpro Europe BVBA inbreuk pleegt op de exclusieve rechten 

van Xerox Corporation op haar internationale merk "Phaser" met gelding voor de 
Benelux door in de Benelux, zonder de toestemming van Xerox Corporation, producten 
die dit merk in combinatie met de term "metered" dragen, te verhandelen, te verkopen, 
te koop aan te bieden, te promoten, in voorraad te houden, te leveren of in- of uit te 
voeren; 

Impro Europe BVBA het verbod op te leggen om in de Benelux nog verder gebruik te 

maken van het merk "Phaser" in combinatie met het woord "metered", en meer 
bepaald de staldng te bevelen van iedere verhandeling, verkoop, te koop aanbieding, 
promotie, in voorraad houden, levering, in- en uitvoer van producten onder het merk 
"Phaser" in combinatie met het woord "metered", op straffe van een dwangsom van 
5.000 € per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven enlofper product dat nog 
zou worden gebruikt, verkocht, te koop aangeboden, gepromoot, in voorraad gehouden, 
geleverd, in- of uitgevoerd in strijd met het staldngsbevel. 

Voor recht te zeggen dat lmpro Europe BVBA een daad stelt die strijdig is met de 

eerlijke marktpraktijken door zich schuldig te maken aan derde-medeplichtigheid aan 
contractbreuk; 

Impro Eztrope BVBA te veroordelen tot de betaling aan Xerox Corporation van een 

schadevergoeding van 50.000 ê, vermeerderd met de gerechtelijke interesten vanaf de 
datum van de betekening van de dagvaarding ; 

lmpro Europe BVBA te veroordelen tot het afdragen aan Xerox Corporation van de 

genoten winst ingevolge de verhandeling van de inbreukmakende producten ; 



- De vernietiging van alle inbreukmakende producten op de ingeroepen rechten van 

Xerox Corporation te bevelen, binnen de maand na de betekening van het tussen te 
komen vonnis, op kosten van lmpro Europe BVBA, op straffe van een dwangsom van 
10.000 € per dag vertraging; 

- Het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande ieder verhaal en 

zonder mogelijkheid tot borgstelling noch kantonnement; 

Impro Europe BVBA te veroordelen tot betaling aan Xerox Corporation van de kosten 

van het geding, met inbegrip van 339,81 € dagvaardingskosten, 5.500 € 

rechtsplegingsvergoeding en 8.349,87 € voor de kosten van het beslag inzake namaak. 

De vordering tot vrijwillige tussenkomst strekt ertoe Xerox België 
akte te verlenen dat zij tussenkomt in huidig geding en de vordering 
van Xerox Corporation ontvankelijk en gegrond te horen verklaren. 

IMPRO stelt bij conclusies een tegeneis in en vordert als volgt : 
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Overeenkomstig artikel851 Ger. W eiseres te veroordelen tot het stellen van een borg of 

zekerheid ten bedrage van € 100.000,00. 

De hoofdvordering onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren. 

De tegenvordering ontvankelijk en gegrond te verklaren en diengevolgens eisende 

partij, in solidum, te veroordelen tot een provisionele schadevergoeding van € 
I 00. 000,00. 

Ondergeschikt, alvorens recht te doen (art. 19, 2° Ger. W) een deskundige aan te stellen 

om de schade van concluante te begroten. 

Nog ondergeschikt, de Europese Commissie te bevragen zoals hoger gesteld en de zaak 

naar de rol te verzenden in afwachting van het antwoord daarvan. 

Eiseres in elk geval te veroordelen tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de 

(basis)rechtsplegingsvergoeding van € 11.000,00. 



- Dit alles bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande elk verhaal en zonder 
kantonnement. 

II. Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling 
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IMPRO werpt in toepassing van artikel 851 Ger.W. de exceptie van borgstelling op 
en vordert van Xerox een zekerheidsstelling ten bedrage van 100.000 euro. 

IMPRO heeft deze borgstelling vóór enige exceptie gevorderd bij de eerste 
conclusies, neergelegd ter griffie van deze Rechtbank dd. 6 november 2012, zodat de 
exceptie van borgstelling op grond van artikel 851 en 868 Ger.W. ontvankelijk is. 

Artikel 851 Ger.W. beoogt de bescherming van de Belgische rechtzoekende tegen de 
geldelijke verliezen ten gevolge van een ongegrond proces dat wordt aangespannen 
door een vreemdeling die in België geen waarborgen biedt voor de betaling van de 
kosten en de schadevergoeding waartoe hij zou worden veroordeeld (Cfr. Cass., 14 
oktober 1965, R. W, 1966-67, 1172; Cass., 10 september 1987, R. W, 1987-88, 
1429); 

Evenwel zijn vennootschappen naar het recht van de Verenigde Staten se­
dert de wet van 30 juli 1963 houdende goedkeuring van het Verdrag van 
Vriendschap, Vestiging en Scheepvaart tussen het Koninkrijk België en de 
Verenigde Staten van Amerika, en van het Protocol, ondertekend op 21 fe­
bruari 1961, te Brussel, vrijgesteld van de cautio judicatum solvi (artikel 
3.3 Verdrag en artikel 3 Protocol). 

De exceptie op grond van artikel 851 Ger. W. komt aldus ongegrond voor. 

III. De feiten 

1. Xerox Corporation is de exclusieve houder van tal van inschrijvingen wereld­
wijd voor het bekende XEROX merk, waaronder de volgende : 

- Gemeenschapsmerk XEROX nr. 207035 d.d. 1 april 1996 voor waren en 
diensten in klassen 1, 2, 7, 9 16, 35, 36, 37 en 42 (stuk 1.1) ; 

- Gemeenschapsmerk XEROX nr. 4072591 d.d. 13 oktober 2004 voor dien­
sten in klassen 35 en 42 (stuk 1.2) ; 
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- Gemeenschapsmerk XEROX nr. 6589535 (beeldmerk) d.d. 17 januari 2008 
voor waren en diensten in klassen 2, 9, 16, 35, 37, 40 en 42 (stuk 1.3) : 

xerox 
- Benelux merk XEROX nr. 110366 d.d. 31 december 1971 voor waren in 

klassen 1, 3, 9, 16 en 21, met gebruiksrechten voor België sinds mei 1961 
(stuk 1.4) ; en 

- Benelux merk XEROX nr. 323063 d.d. 17 december 1973 voor waren in 
klasse 16 (stuk 1.5). 

Xerox Corporatien is tevens de houder van de volgende merkinschrijvin­
gen: 

- Gemeenschapsmerk PAGEPACK nr. 4185427 (beeldmerk) d.d. 8 februari 
2005 oor waren en diensten in klassen 2, 9, 16, 35, 37, 38 en 42 (stuk 1.6): 

Gemeenschapsmerk eCLICK nr. 4564852 d.d. 28 juli 2005 voor waren en 
diensten in klassen 2 en 37 (stuk 1. 7) ; 

- Internationaal merk PHASER nr. 851154 geldig in de Benelux, ingeschre­
ven op 14 juni 2006 voor waren in klasse 2 (stuk 1.8). 

XEROX voert aan dat bepaalde machines (bijvoorbeeld de zogenaamde "XEROX 
Multifunction A3") enkel kunnen aangekocht worden indien de eindgebruiker 
eveneens een onderhoudscontract tekent. Andere XEROX machines (zoals de 
"Phaser" printers) kunnen gekocht worden zowel zonder als met de ondertekening 
van een onderhoudscontract. 

Er zijn twee soorten onderhoudscontracten die hier van belang zijn1 
: 

1 Daarnaast bestam er ook onderhoudscontracten die Xerox rechtstreeks met eindklanten afsluit, 
maar die hier niet aan de orde zijn. 



de PagePack ; en 
de eCLICK 

De PagePack eneCLICK overeenkomsten zijn nagenoeg identiek. Het 
enig verschil is dat in de eCLICK de prijs kan onderhandeld worden, daar 
waar de PagePack volledig standaard is en de prijs niet bespreekbaar is 
(stuk 12, punt 1 dossier XEROX). 
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Het is de "partner" of "doorverkoper" die ter gelegenheid van de verkoop 
van de XEROX machine tevens een PagePack of een eCLICK onder­
houdsdienst aan de eindgebruiker aanbiedt. Deze onderhoudsdienst wordt 
dan in onderaanneming aan de lokale XEROX dochteronderneming, zoals 
Xerox België, uitbesteed op basis van een dienstcontract. 

De onderhoudsdienst bestaat uit de volgende prestaties: installatie, techni­
sche bijstand (telefonisch, op afstand of ter plaatse), de ter beschikking­
stelling van verbruiksgoederen zoals inktpatronen, enz. 

De prijs van de onderhoudsdienst wordt berekend op basis van het jaar­
lijks geschatte afdrukvolume van de eindgebruiker en stemt overeen met 
een kostprijs per pagina (zie bv. artikel 3.2 van het PagePack standaard­
contract van 2008, stuk 2.2). 

In functie van het geschatte afdrukvolume wordt o.a. het aantal verbruiks­
goederen bepaald die de eindklant nodig zal hebben. 

Alle verbruiksgoederen die ter beschikking worden gesteld in het kader 
van een onderhoudscontract worden gekenmerkt door het woord "mete­
red". Dit woord verwijst naar het feit dat zij geleverd worden in functie 
van de tellerstand configuratie van de XEROX machine (stuk 12, puntS 
dossier XEROX). 

XEROX voert aan dat de verbruiksgoederen die de merken PagePack en 
eCLICK dragen, uitsluitend geleverd worden in het kader van onderhouds­
contracten. 



XEROX wijst erop dat deze verbruiksgoederen niet het voorwem van een verkoop 
uitmaken door Xerox maar enkel ter beschikking worden gesteld van de 
eindgebruiker in het kader van de onderhoudsdienst en eigendom blijven van Xerox 
tot op het ogenblik van hun gebruik. Dit wordt bepaald in artikell0.9 van het 
PagePack onderhoudscontract van 2008 (stuk 2.2) dat als volgt voorziet : 
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"Verbruiksgoederen in het kader van dit dienstencontract, zijn bestemd voor gebruik 
door de klant in het XEROX toestel waarop dit dienstencontract betrekking heeft. Is 
er een overschot aan verbruiksgoederen, dan blijven die eigendom van Xerox''. 

Dit artikel bepaalt eveneens dat overtollige goeder n aan Xerox moeten 
teruggegeven worden. Zie in dezelfde zin stuk 2.1 (artikelen 7.7 en 7.9), stuk 11 
(bijlagen bij het proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder De Smet van 20 maart 
2013; artikelen 7.6, 7.8 en 7.9 van heteCLICK Service contract en 7.7, 7.8 en 7.9 
van het PagePack contract van 2013). 

De teruggave van de overtollige verbruiksgoederen gebeurt volgens XEROX zonder 
enige vergoeding. 

Voor de verkoop van producten zonder onderhoudsdienst, hanteert XEROX in heel 
Europa een geharmoniseerde en identieke prijs (stuk 5). Goederen die op deze 
manier worden verkocht, dragen nooit de merken "PagePack", "eCLICK" ofthe 
teken "metered". Zij hebben voorts een ander artikelnummer. Deze goederen mogen 
vrij doorverkocht worden door hun koper. 

IMPRO is een onderneming gespecialiseerd in de wereldwijde handel van originele 
en compatibele toebehoren en bevoorrading voor allerlei merken van (digitale) 
afdruk- en kopieerapparaten, printers en faxtoestellen. IMPRO drijft enkel handel in 
ongebruikte en niet-verbruikte toebehoren. Het gaat vooral over toners, drums, 
behuizingen, cassettes, cartridges, nietjes, onderhouds- en gebruikerskits, enz. van 
verschillende merken, waaronder XEROX. 

IMPRO voert aan dat zij haar goederen inkoopt bij bedrijven (waaronder officiële 
XEROX-dealers) die goederen in overstock of overschot op voorraad hebben, en 
verkoopt deze vervolgens (via internet) in heel Europa. Daarbij hanteert IMPRO een 
classificatiesysteem (A-C) om de toestand en kwaliteit van de verpakking aan te 
geven. Al naargelang de kwaliteit van de verpakking krijgen de verkochte producten 
een letter A, B of C mee. 
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Doordat IMPRO enkel overschot en overstock aan- en verkoopt, opereert zij volledig 
onafhankelijk en gaat het in wezen om een afzonderlijke tweedehandsmarkt op 
internet. 

XEROX voert aan datIMPROop haar website www.improeurope.com 
onder het merk XEROX een lijst van artikelen te koop aanbiedt (stuk 3.2). 
Sommige van deze door IMPRO te koop aangeboden artikelen betreffen 
producten waarop de term "metered'' werd aangebracht en betreffen te­
vens verouderde artikels met beschadigde verpakking e.d. 

XEROX is van oordeel dat deze goederen met de term "metered" niet in 
de EER in de handel gebracht zijn omdat zij steeds eigendom zijn geble­
ven van XEROX en aldus niet verhandeld mogen worden zonder haar toe­
stemming. 

Op 22 maart 2012 heeft XEROX een verzoekschrift tot beslag inzake na­
maak neergelegd bij de Voorzitter van deze Rechtbank en bij beschikking 
dd. 26 maart 2012 werd dit verzoekschrift ingewilligd en werd de heer Ir 
Ivo Van Harebeek aangesteld als gerechtsdeskundige met als opdracht alle 
producten bij IMPRO te beschrijven die naar het oordeel van XEROX een 
inbreuk plegen op haar rechten op de merken XEROX, PagePack en e­
click. Bij voornoemde beschikking werd tevens aan IMPRO het verbod 
opgelegd om desbetreffende producten uit handen te geven. 

Voornoemde beschikking dd. 26 maart 2012 werd betekend aan IMPRO 
en is in kracht van gewijsde getreden. 

De gerechtsdeskundige heeft zijn opdracht aangevat en zijn verslag neer­
gelegd op 31 mei 2012. 

Op 29 juni 2012 ging Xerox Corporatien over tot dagvaarding. 

Op 22 maart 2013 kwam Xerox België vrijwillig tussen in het geding. 



10 

IV. Ten Gronde 

A. De hoofdvordering 

XEROX voert aan dat IMPRO een inbreuk pleegt op de exclusieve merkrechten van 
Xerox Corporatien in de zin van artikel9 § 1 a van de Verordening (EG) nr 
207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna afgekort door "GMVO") en artikel 
2.20.l.a van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (hierna afgekort 
door BVIE). 

Artikel 9, § 1, a, GMVO geeft de houder van een gemeenschapsrecht een 
uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn 
toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het 
economische verkeer te verbieden dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en 
gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk 
ingeschreven is. 

Artikel 2.20, 1, a, van het BVIE kent aan de houder van een Benelux merk of 
internationaal merk met gelding in de Benelux hetzel fde exclusief recht toe, maar 
dan beperkt tot de Benelux. 

Op grond van artikel13 § 2 GMVO wordt dit uitsluitend recht van de houder van een 
gemeenschapsmerk als volgt beperkt : 

1. Het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht staat de hou-
der niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder 
dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap 
in de handel zijn gebracht. 

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde re­
denen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de 
waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de 
handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is." 

XEROX voert aan dat er in casu geen sprake is van communautaire uitputting in de 
zin van artikel13 § 2 lid 1 GMVO gezien de goederen met de melding "metered", 
eCLICK en PagePack, niet in de EER in de handel gebracht zijn en dat XEROX geen 
toestemming verleend heeft voor de verhandeling hiervan. 
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Meer bepaald wijst XEROX op het feit dat deze verbruiksgoederen met de melding 
"metered" eCLICK en PagePack tot het ogenblik van het verbruik hiervan door de 
klant, haar eigendom blijven zodat- in geval van het niet verbruiken hiervan- deze 
goederen niet in de EER handel gebracht werden. 

XEROX verwijst desbetreffend naar de zaak Peak Holding waarin het Hofvan 
Justitie van de Europese Unie het begrip "in de handel zijn gebracht'' gehanteerd in 
artikel 7, lid 1, van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG2 dat inhoudelijk identiek is aan 
artikel13, § 1, GMVo (HvJEU, 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding) heeft 
verduidelijkt. 

39. In de onderhavige zaak wordt niet betwist dat de merkhouder, 
wanneer hij van zijn merk voorziene waren in de EER aan een derde 
verkoopt, deze waren in de handel brengt in de zin van artikel 7, lid 
1 van de richtlijn. 
40. Een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische 
waarde van zijn merk te realiseren, put de door de richtlijn toege­
kende uitsluitende rechten uit, meer in het bijzonder het recht om een 
derde te verbieden de waren door te verkopen. 
41. Wanneer de merkhouder zijn waren invoert om ze in de EER te 
verkopen of te koop aan te bieden, brengt hij ze evenwel niet in de 
handel in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn. 
42. Dergelijke handelingen verlenen derden immers niet het recht 
om over de van het merk voorziene waren te beschikken. Zij stellen 
de merkhouder niet in staat, de economische waarde van het merk te 
realiseren. Zelfs na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder 
zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene 
waren te behouden, m.n. om de kwaliteit ervan te verzekeren. 
44. Derhalve moet op de eerste vraagt worden geantwoord dat ar­
tikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat van 
een merk voorziene waren niet kunnen worden geacht in de EER in 
de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder ze in de EER 
heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij ze in zijn ei­
gen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consu­
menten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in ge­
slaagd is, ze te verkopen". 

2 Richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten werd 
opgeheven en gecodificeerd door Richtlijn 2008/95/EG. De inhoud en de nummering van artikel 7 is 
evenwel identiek gebleven. 
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Het Hof besluit hieruit : 

"51 . Uit het antwoord op de eerste vraag volgt dat in omstandighe­
den zoals die in het hoofdgeding het door de merkhouder in de EER 
in de handel brengen van een verkoop van de waren in de EER door 
de merkhouder veronderstelt''. 

Uit voornoemd arrest blijkt dat er sprake is van communautaire uit­
putting wanneer de merkhouder in staat is de economische waarde 
van het merk te realiseren door een verkoop van de waren waarop het 
merk werd aangebracht. 

Uit de PagePack eneCLICK onderhoudsovereenkomsten blijkt dat, 
via haar doorverkopers, XEROX aan de eindklant een globale prijs 
aanrekent per kopie, waarin de onderhouds- en verbruiksgoederen 
(zoals toner, inktpatronen ... ) inbegrepen zitten. 

In de algemene voorwaarden van de kwestieuze onderhoudsovereen­
kom.sten, neergelegd door XEROX (stuk 11), blijkt dat in artikel 7.9. 
als volgt vermeld staat : 

u Een mogelijk overschot aan Verbruiksgoederen, blijft eigen-
dom van Xerox. Ze zullen teruggenomen worden van de Klant door 
de Doorverkoper of de Klant geeft ze terug aan de Doorverkoper, 
waarna de Doorverkoper ze op eigen kosten onmiddellijk terugbe­
zorgt aan Xerox. Xerox behoudt zich het recht voor Verbruiksgoede­
ren te factureren die hem niet zouden zijn terugbezorgd. " 

Uit artikel 7.7. blijkt dat Xerox zich het recht voorbehoudt om bijgewerkte 
of bijgevulde verbruiksgoederen te leveren, op voorwaarde dat ze even 
goed functioneren als nieuwe producten. 

Op grond van de hierboven geciteerde bepalingen uit de onderhoudsovereenkomsten, 
is de rechtbank van oordeel dat XEROX in casu ten onrechte aanvoert dat geen 
sprake zou zijn van communautaire uitputting in de zin van artikel 13 § 2 lid 1 
GMVO omdat de goederen met de melding "metered", eCLICK en PagePack niet in 
de EER in de handel gebracht zouden zijn. 
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Immers, op grond van de hierboven aangehaalde algemene voorwaarden 
heeft XEROX zich het recht voorbehouden om de goederen die haar niet 
terugbezorgd werden, te factureren, wat betekent dat de economische 
waarde van het merk wel degelijk gerealiseerd wordt. 

De goederen die door IMPRO opgekocht werden, betreffen per definitie 
niet verbruikte goederen die niet terugbezorgd werden aan XEROX. In 
casu blijkt uit geen enkel stuk dat de goederen die opgekocht werden door 
IMPRO en door laatstgenoemde te koop aangeboden worden op haar web­
site, niet voorafgaandel ijk zouden gefactureerd geweest zijn door XEROX 
aan haa doorverkoper. 

Indien er sprake is van facturatie aan de doorverkoper door XEROX zoals 
aangehaald in artikel 7.9. is er wel degelijk sprake van een verkoop en een 
eigendomsoverdracht. 

Er is enkel sprake van het niet in de handel brengen voor wat betreft de 
verbruiksgoederen die effectief door XEROX teruggenomen werden. Het 
feit dat dit in casu niet het geval is, blijkt eenvoudig uit het feit dat de goe­
deren opgekocht werden door IMPRO, wat meteen een bewijs is van het 
feit dat deze goederen niet door XEROX werden teruggenomen. 

Het al dan niet factureren van deze niet teruggenomen goederen, betreft 
een eigen beslissing van XEROX betreft, maar in ieder geval beschikt zij 
over het recht dit te doen en de economische waarde van haar merk, ook 
voor de niet teruggenomen goederen, te realiseren. 

Gezien uit artikel 7.9. blijkt dat de niet verbruikte goederen moeten terug­
gegeven worden en Xerox zich het recht voorbehoudt - in geval van niet 
teruggave - deze te factureren aan de doorverkoper, komt het XEROX toe 
te bewijzen dat in casu de goederen die door IMPROopgekocht werden en 
op haar website aangeboden, nooit het voorwerp van enige facturatie in de 
zin van artikel 7.9. van de onderhoud overeenkomst heeft uitgemaakt. 

Dit bewijs wordt evenwel niet bijgebracht. 

Derhalve kan aangenomen worden dat deze goederen, gezien ze niet te­
ruggenomen werden, in het licht van artikel 7.9. gefactureerd werden aan 
de doorverkopers waardoor deze wel degelijk in de handel gebracht zijn. 
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Minstens dient gesteld te worden dat XEROX - door zich het recht voor te 
behouden over te gaan tot facturatie van deze goederen - wel degelijk in 
staat is de economische waarde van het merk te realiseren zodat de goede­
ren in kwestie wel degelijk in de handel gebracht werden en deze vrij kun­
nen circuleren. 

De hoofdvordering zoals gesteld in hoofdorde, komt ongegrond voor. 

Meteen blijkt tevens het ongegrond karakter van de vordering tot derde­
medeplichtigheid aan contractbreuk. 

Het feit dat de goederen gedeeltelijk aangekocht werden van een doorver­
koper in Zwitserland, zijnde buiten de EER, doet geen atbreuk aan wat 
voorafgaat. XEROX beperkt zich desbetreffend tot het standpunt dat, in 
die omstandigheden communautaire uitputting niet eens mogelijk is doch 
dient, alvorens dit aan te voeren, te bewijzen dat zij over enige bescher­
ming van haar merk in Zwitsersland geniet. Dienaangaande brengt XE­
ROX geen enkele verduidelijking noch stukken bij . 

In ondergeschikte orde roept XEROX in dat er in toepassing van artikel13 
§ 2 lid 2 GMVO en 2.23.3. in fine BVIE er geen sprake is van uitputting 
"wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten 
tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand 
van de waren. nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of 
verslechterd is" (artikelen 13, § 2, GMVo en 2.23.3 in fine BVIE). 

In casu blijkt een belangrijk aantal verbruiksgoederen die bij IMPRO aangetroffen 
werd, meerdere jaren oud te zijn (wat onmiddellijk opvalt doordat hierop het oude 
XEROX logo, daterend van voor 2008, werd aangebracht) (zie deskundigenverslag, 
stuk 8 dossier XEROX) en blijkt tevens in vele gevallen de verpakking beschadigd of 
reeds geopend te zijn geweest. 

XEROX verwijst naar het feit dat de verbruiksgoederen bestemd voor de door haar 
op de markt gebrachte professionele printers en kopieertoestellen, over een in de tijd 
beperkte houdbaarheidsdatum beschikken. Na deze datum kan de kwaliteit van deze 
verbruiksgoederen niet meer gegarandeerd worden. Dit standpunt wordt door 
IMPRO in conclusies niet betwist. 
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Het hof van Justitie heeft geoordeeld dat er een gegronde reden bestaat om 
zich tegen de verkoop van gemerkte producten te verzetten zodra "de 
kwaliteitsgarantiefunctie van het merk wordt geschaad. De integriteit van 
de band tussen het merk en het product wordt dan aangetast omdat de 
merkhouder het product niet zo onder het merk op de markt heeft willen 
brengen" (T. CoHEN JEHORAM, C. van Nis EN en J. HUYDECOPER, Industriële 
eigendom - Dee/2 Merkenrecht, Kluwer, 2009, nr. 9.3.8, p. 411). Even­
eens werd geoordeeld dat "een defecte verpakking, een verpakking van 
slechte kwaliteit of een slordige verpakking de reputatie van het merk kan 
schaden" (HvJEU, 26 april 2007, C-348/04 inzake Boehringer //,punt 
42). 

In casu wordt door XEROX afdoende bewezen dat er in casu een gegronde reden is 
om zich tegen de verkoop van de producten te verzetten waarvan de 
houdbaarheidsdatum verstreken is en waarvan de verpakking in slechte staat is. 

XEROX vordert terecht de vernietiging van de inbreukmakende producten. 

XEROX vordert tevens een schadevergoeding van 50.000 euro. Deze vordering tot 
schadevergoeding wordt gesteund op de hoofdvordering zoals in hoofdorde gesteld 
(meer bepaald het feit dat IMPRO goederen zou verkopen die nog steeds eigendom 
zouden zijn van XEROX en het feit dat, doordat IMPRO goederen uit het 
onderhoudssysteem zou halen, XEROX meer goederen zou moeten fabriceren dan 
het eigenlijke verbruik door de eindklanten noodzaakt, wat bijkomende kosten met 
zich mee zou brengen). 

Evenwel, gezien de hoofdvordering zoals gesteld in hoofdorde ongegrond voorkomt, 
blijkt meteen ook het ongegrond karakter van de hierop gesteunde vordering tot 
schadevergoeding. Hetzei fde geldt voor wat betreft de vordering tot winstoverdracht 

B. De t geneis : 

IMPRO vordert bij tegeneis schadevergoeding voor de schade die veroorzaakt werd 
door het beslag inzake namaak. 

Gelet op het gegrond karakter van de hoofdvordering zoals in ondergeschikte orde 
gesteld en gelet op de desbetreffend hierboven uiteengezette motieven, blijkt meteen 
het ongegrond karakter van deze vordering tot schadevergoeding. Hetzelfde geldt 
voor wat betreft de door IMPRO gevorderde aanstelling van een gerechtsdeskundige. 
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Eveneens blijkt, omwille van de hierboven aangehaalde motieven en meer bepaald 
het ongegrond karakter van de hoofdvordering zoals in hoofdorde gesteld, het 
ongegrond karakter van het verzoek tot inschatting van het XEROX 
distributiesysteem en merkengebruik door de Europese Commissie, zoals bij tegeneis 
door IMPRO gevorderd. 

C. Nopens de kosten 

XEROX vordert de toepassing van de maximumvergoeding, vermeld in het KB van 
26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding. 

Bij de beoordeling van de vraag tot afwijking van het basisbedrag, moet de rechter 
met de in de wet bepaalde criteria rekening houden. Deze criteria moeten een 
juridische waarborg bieden dat het systeem van verhaalbaarheid geen belemmering 
inhoudt voor de toegang tot het gerecht. Tussen deze criteria is niet in een hiërarchie 
voorzien, zodat ze alle in gelijke mate de beoordeling van de rechter moeten 
beïnvloeden (Cfr. SAMOY, I. en SAGAERT, V., "De wet van 21 april 2007 
betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat", R. W. 
2007-2008, 686 met verwijzing aldaar naar de voorbereidende werken). 

Deze criteria zij n als volgt : 

de financiële draagkracht van de verliezende partij , 
de complexiteit van de zaak 
de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij, 
het kennelijk onredelijk karakter van de situatie 

XEROX roept in dat, gelet op de complexiteit van de zaak, er aanleiding zou bestaan 
tot toepassing van de maximumvergoeding. 

De rechtbank is evenwel van oordeel dat er in casu geen redenen voorhanden zijn om 
af te wijken van het basisbedrag, bepaald in het KB 26 oktober 2007. 

D. Nopens de uitvoerbaarheid bij voorraad 

Beide partijen vorderen de uitvoerbaarheid bij voorraad van huidig vonnis, waarvan 
akte. 



OM DEZE REDENEN, 

De Rechtbank, 

Alle strijdige en meer omvattende middelen van partijen verwerpend als zijnde niet 

ter zake dienend, 

Rechtsprekende op tegenspraak, 

Verklaart de exceptie van borgstelling in toepassing van 851 Ger.W. ontvankelijk 
doch ongegrond. 
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Verklaart de hoofdeis en de eis tot vrijwillige tussenkomst van XEROX ontvankelijk 
en slechts gegrond voor zover in ondergeschikte orde gesteund op artikel 13 § 2 lid 2 
GMVO en artikel 2.23.3 in fine BVIE. 

Beveelt de vernietiging op kosten van IMPRO van de XEROX verbruiksgoederen bij 
IMPRO aangetroffen, waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is en waarvan de 
verpakking beschadigd is en dit binnen de maand na de betekening van het huidig 
vonnis, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging. 

Wijst XEROX af van het door hen meer- ofandersgevorderde. 

Verklaart de tegenvordering van IMPRO ontvankelijk doch ongegrond. 

Derhalve, wijst IMPRO af van de door haar ingestelde vordering. 

Veroordeelt IMPRO tot de kosten van het geding, begroot in hoofde van XEROX op 
11.439,68 euro in hoofde van XEROX en op 2.750 euro in hoofde van IMPRO. 

Verklaart huidig vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 



Dit vonnis werd gewezen door de 21e Kamer (Buitengewoon)- zaal B van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel, samengesteld uit: 

Mevrouw P. BALLAUX, Rechter, Voorzitter van de Kamer 
MevrouwT. BATTAILLE, Plaatsvervangend Rechter in Handelszaken en de heer F. RAES, 
Rechter in Handelszaken, 

die alle zittingen hebben bijgewoond en die over de zaak hebben beraadslaagd. 

Het vonnis werd uitgesproken door Mevrouw P. BALLAUX, Voorzitter van de Kamer, 
bijgestaan door de heer D. SNOEKS, Afg. Griffier, op 1 2 -09- 2013 


