Hof van beroep Antwerpen 1 februari 2016, IEFbe 1680 (Torrekens tegen BAT)

K

www.|E-Forum.be

m| Miet aan te bleden san de
antenger

Eindarrest
= Hasdelsprakliken
- Itefectuele Elgandam

Aangeboden op

Hiet te reglstranen

Hof van beroep
Antwerpen

Arrest

eerste kamer
burgerlijke zaken

R

Uitgifte {i'ﬁ-r-"_% ’:g
Ao Lamiriifeier Liitperesst gan Uslgezellt aan UBtgerekt aan ;
zu:lﬁh'm:' ]
Diwtaim wam uitsproak
1 februarl 2016 ap op AT

i
Rodnummer BUR :un ;Uﬂ.
2015/AR/1232

[ cover 03-00000348339-0003-0022-03-03-3 |

B I



IE
Getypte tekst
Hof van beroep Antwerpen 1 februari 2016, IEFbe 1680 (Torrekens tegen BAT)				         www.IE-Forum.be


Hidl i beroep Antwerpen - 201%/mA1233 ~p

AT BAE

2015/AR/1232

1. BVBA TORREKENS TOBACCO BELGILIA, m
brakel, parc de FAlllance, bitiment B, avenue da
puntbank der andemsmingen ander nr, DaGT.537.426;

. de vennootschap naar vreemd recht SA LANDEWYCK TOBACCO, met vennootschapazetel
Bevestigd in het groothertogdom Luxemby
met ondernemingsnr, B174697:

et vennootschapszetel Bevestigd te 1420 Eigen-
Finlande 2 en ingeschrevan in de k-

appellanten,

beide vertegenwoordigd door mr. Plerre Vermeire, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan
480 bus 9 en mr. Hans Dhondt, advocaat te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteen

wieg 187;

tegen het wvennis van de markzpraktl]
Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 3 maart 2015, zetelend zoals
Bekend onder nr. AR, Af14 10010

kenkamer van de rechtbank van koophandel
In kort geding, aldaar

tegan:
1. NV TABACOFINA — VANDER ELST, met vennootschapszetel gevestigd te 1702 Groot-
Bijgaarden, Nieuwe Gentsesteenweg 21 en ingeschreven in de krulspuntbank der onder-

nemingen ander nr. 0404,954.457;
2. NV BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM, met vennoatschapszetel gevestigd te 1702

Groot-Bijgaarden, Nieuwe Gentsesteenweg 21 en ingeschreven in de kruispuntbank der
andernemingen onder nr. 0402.018.577;

geintimeerden,
baide vertegenwoordigd doar mrs. Koen De Winter & Michaél De Vroey, beiden advacaat

te 2000 Antwerpen, Melr 24 (ref.: 39105773-608/MDV):

W
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1. De felten

Do feitelifke gegevens dle aan het
afs valgt:
de oarste geintimeerde, cen Belgische tabaksfabrikant, Is thularls van een reeks woard
enfof beeldmerken in verband met de BELGA-sigaret die bestaat sinds 1923 {gua naam
elnde juni 2004 omgevormd tat de LLICKY STRIKE-sigaret];

Beschil ten grondslag fggen, kmnen waorden SEMETE VAT

het gaat meer bepaald om de hiema volgande Benebux-merken:

BELGA {woord en beeld) mat nummer 401247, ingeschreven sinds 23 mei 1984 vaor o.m.
tabakswaren in klasse 34;

Belga

e —T

BELGA [beeld) met nummer 442618, ingeschreven sinds 15 april 1988 voor tabakswaren

in kiazse 34;

BELGA {woord en beeld) met nummer 450841, Ingeschreven sinds 4 november 1988 voor
a.m. tabakswaren in klasse 34:

[ Pace  03-00000368339-0003-0022-01-03-4 ]
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BELGA [woord en beaid) met nurmmer 514729, ingeschraven sinds 26 fumnd 1992 voor o.m.
tabakswaren in kiagse 14

BELGA (woord) met nummer 954839, Ingeschreven sinds 4 november 2014 voor o.m.
tabakswaren In kasse 34;

BELGA [woord én beeld] met nummer 985031, ingeschreven sinds & november 1004 voar
tabakswaren in klasse 34;

4 Belga

gemeenschappelijke onderscheidende kenmerken van al die merken zijn: de naam BELGA
in witte letters en de verwijzingen naar het koninkrijk Belgi# waaronder de driekleur, het
rode bovenviak en het witte ondendak, alscok het BELGA-melsje; die kenmerken bena-

drukken het authentiek, historisch en sterk nationaal Belglsche karakter van het product;

de tweede geintimeerde, verdeler in Belgié van onder meer de BELGA-sigaret, heeft in
2000 met de eerste geintimeerde een licentieovereenkomst gesloten voor het gebrulk

van die BELGA-merken;
de eerste appellante Is een groothandelaar in tabaksproducten {wier naam teruggaat op

Edgar Torrekens, afkomstig ult Appeiterre die aldaar sinds 1932 tabak teelde), terwijl de
tweede appellante deze producten in opdracht van de eerste appeliante fabriceert en

verpakt in het groothertogdom Luxemburg;

op 26 september 2014 doet de tweede appellante een aanvraag tot inschrijving als
Benelux-merk (nr. 1296541) van het nieuwe sigarettenmerk "B" met op die witte letter

[Trace  03-00000368319-0004-0022-03-03-4 |
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,rwr;te lld:te-.rﬂl'nrld bovenaan :fgem-ul'n' :Iu'i n:,.:; de Eclg‘l
onderviak te inh
liriks van de B met kroon en werticaal de naam Twm::niﬁ:r;:tn;pu::tn?:;ﬂﬁ:xk
anderaan de vermelding “since 19357 op de zjde wvan het “B"-sigarettenpak staat do *'.l'-:nlln-I
!g:nd; tekst in het Mederlands: "pe originele Belpische mengeling met een intense o au-
Fﬁr:“:ﬁ;e :Temk.hﬂ Iy TE_-ITEHEH.:_. kwalitelt van een familictraditie zings 1335 |alsook de

B Tegenhanger); vanaf eind oktober 2014 brengt de aerste appelante een nleu-

we sigaret op de markt ander dat merk:

®an gouden kroon, op oen rood
sche driekleur, met op het witte

de geintimeerden laten gelden dat de appellanten door aldus te handelen hun product
doelbewust hebben gelinkt aan de BELGA-sigaret doar gebruik van een overeenstem
mend teken, door verwarringstichting en doar aanhaking: zii vorderen bljgevolg de sta-

king van die merkinbreuken en oneerlijke handelspraktijhen.

2. De vografgaande rechtspleging

2.1. Bif het bestreden vannis op 3 maart 2015 op tegenspraak verleend door de markiprak-
tijkenkamer van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelende
zoals in kort geding:

- wordt de vordering van de tweede geintimeerde tot staking wvan het gebruik van het
inbreukmakend teken op basis van de merkenrechtelijke inbreuk, niet toelaatbaar ver-

klaard;
worden de overige vorderingen van de geintimeerden toelaatbaar en als volgt gegrond

verklaard:

i. wordt voor recht gezegd dat het gebruik door de appellanten van het aangevochten
teken, zijnde een witte letter “B* op een rode achtergrond, al dan niet in combinatie
met een grafisch element afgebeeld in de Belgische driekleur (rood-geel/goud-zwart)
en een kroon, In verband met goederen In klasse 34, een merkinbreuk uitmaakt (in-
breuk op artikel 2.20.1, b van het Benelux-verdrag van 25 februari 2005 inzake de Intel-
lectuele elgendom (merken en tekeningen of modellen), hierna BVIE} bi] vergelijking
met het BELGA-merk met nummer 514729, zodat eventuele inbreuken op andere
merken niet meer moeten worden onderzocht, al evenmin als eventuele inbreuk op

rF.lEE 01-000003L8119-D005-0022 -ﬂl.-ﬂl-'-l-_]
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F, artikel 2.30.1, ¢ BWIE; Hh s dns
LU i
i wordt voor recht Beregd dat de appellanten dassenboven met de perdijke markiprak-
doar schending van het fabakereclameverod,

tijken strijdige daden hebben begazn,
parasitaire aanhaking, varwarringstiche

¥, wardt dienvolgens de staking en het Eestaakt houten bevolen van deze Inbreuken
ander wverbeurte van oon dwangsom van 2.500,00 EUR, met een maximuem wan
250,000,080 EUR per Inbrewk op dit stakingsbevel;

iv. wordt aan de appellantan hevel pegeven de inbreukmakende “B"-pakjes ult het han-
delsverkeer terug te roepen en definitle! te versfidaren, ander vorbeurte van een
Fa'

dwangsom van 250,00 EUR per in de handel aangetroffen pakje en dit vanal de vijf-
tiende dag van de betekening van dit vannis;

V. worde aan de appellanten bevolen, ingevolge het definitief worden van dit vonnis,
de teruggeroepen inbreukmakende “B°-pakjes te vernietigen, en daarvan een bewlis

(bv. een vernietigingscertificaat) over te leggen binnen de dertig dagen nadat dit von
nis in kracht van gewljsde is gegaan, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000,00

EUR per dag vertraging:
vi. wordt bevolen dat de kosten van deze verwijdering en vernietiging door de appellan-

ten moeten worden gedragen;
worden de tegenvarderingen van de appellanten toelastbaar, maar ongegrond verklaard:

wordt het anders en/of meer gevorderde afgewezen:

- en worden de appellanten veroordeeld tot de gedingkosten, aan de zijde van de gein-
timeerden vereffend als volgt (dagvaarding: 3.008,47 EUR en rechtsplegingsvergoeding:

1.320,00 EUR voor leder van de geintimeerden).

2.2, Bij hun op 13 mel 2015 ter griffie neergelegde “verzoekschrift tot hoger beroep” teke-
nen de appellanten hoger beroep aan tegen het vonnis van 3 maart 2015.

ng en mislalding;

2.3. De zazk werd vastgesteld bi] toepassing van artikel 747, §2, derde fid Ger. W. en behan-
deld op de terechtzitting van 7 december 2015,

3. De standpunten in hoger beroep

3.1. Naar luid van hun op 19 oktober 2015 ter griffie neergelegde “aanvullende en synthese-
besluiten in hoger beroep m.b.t. de grond van de zaak" vragen de appellanten:

rms: m-ﬂunmauu'l-uum.-uuaeum.-m-ﬂ
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HERdda

hisn hoger bercep gegrond te verklaran;
het bastreden vonnis te hervarmen als walgt:

de hoofdvorderingen van de keintimeerden ongegrond te vorklaren;

B rmeer in het bijzonder;

i. te oordelen dat de twpads appellante onkel
lante fungeert en biigevolg geen merkinbreuk kan plegen;
teken geanssing een schending uit-

li. te cordeden dat hat Eebrulk van het aangevochben
maake van de rechten die de eerste geintimesrde kan taten gelden ap het Benelux-
merk nummer 514729 oversenkomatig artikel 2, 20, lid 1, b BVIE,

lik. te vordelen dat het gebruik van het aangevochten teken peenszins een schanding uit-
maakt van de rechten die de eersta geintimeerde kan laten gelden op haar algemeen

bekend merk oversenkomstig artiket 2,20, Iid 1, c BVIE;

hv. te cordelen dat de appellanten zich geenszing schuldig hebben germaakt aan enige
oneerlijke marktpraktijken in de zin van artikel V1104 van het Wetboek Econamisch

als onderasmmemer van de eerste appel-

Recht, hierna WER;
v. de verzochte stakingsvorderingen (en de daarbi] gepaard gaande dwangsommen),
ongegrond te verklaren;
hun tegenvorderingen ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestraden vonnis ap
die punten te hervormen:

dienvolgens:
I de door de geintimeerden ingeroepen Benelux-merkinschrijving met nummer 442618
nietig te verklaren wegens het gebrek aan onderscheldend vermogen op grond van

artikel 2.28, lid 1 BVIE en de doorhaling van deze inschrijving te bevelen;

li. de door de geintimeerden ingeroepen Benelux-merkinschrijving met nummer 964839
nietig te verklaren wegens merkinschrijving te kwader trouw en, overeenkamstig arti-

kel 4.5, lid 3 BVIE ambtshalve de doorhaling ervan te bevelen:

iii. te oordelen dat de rechten voortvioelend uit de merkinschrijvingen met nummers

.

401247 en 514729 vervallen zijn en de doorhaling van deze inschrijvingen te bevelen;

[ eace  03-00000348339-0007-0022-03-01-4 |
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3.2 H“ hur op 5 novermber 2015 t
&F griffle nesrgebe - I
Tan gronde” vragen de gelntimesrden. gde “syntheseconcusie in hoger beroep

= het hoger beroog van de appedl
pellaniten ongegrond te verklaren en het hestreden vonnis op
da daardoot bastredon punten e bevestigen:

" g vordering van de appellanten wegans vermesnde agressieve en met de eerlijke han.
delspraktijken strijdige daden, niet ontvankekk, minstens ongegrond te verklaren;

= hun incidenteel boroep ontvankelifh en gegrond te verklaran; bijgevolg het bestreden

vaninis te hervarmen op de hiernavolgende punten:

i, wast te steflan:

1. dat de voorstedling, via uitlatingen in reclame en pers, van het "B" tabaksproduct als
alternatief/imitatie/opvelger/voortzetting c.q. opvolger van de BELGA-sigaretten,
waarbil al dan ziet 7ij zelf dan wel de door hen sangeboden tabakswaren onder de
naam BELGA of LUCKY STRIKE ultdrukkelijk of impliciet worden genoemd, sen ver-
boden vergelijfkende reclame uitmaaket In de zin van artikel V117, §2 WER:

Z. het gebruik van “Since 1935, *Beigion Spirit”, *origineel Belgisch® (inclusief begrip-
pen met een geljkaardige strekking alsook de Franse of Duitse tegenhangers ervan)
ap de bovenstaande “B™-productverpakking alsook in reclame in verband met "B",

een verboden misleidende praktijk ultmaakt In de zin van de artikelen V1.94, 1" en
Vi.105, 1°, a) WER;

ii. dienvolgens ook de staking hiervan te bevelen, op straffe van een dwangsom van

2.500 EUR per individuele overtreding, per individuee! product en per dag of gedeelte
van een begonnen dag dat enige overtreding wordt gehandhaafd vanaf de betekening

van het tussen te komen vonnis (bedoeld wordt: arrest);

lii. alsook te bevelen dat de beslissing van het hof of een samenvatting die 1} opstelt

wardt gepubliceerd op de beginpagina (homepage) van de respectieve websites van de
appellanten, en dat deze beslissing of samenvatting In vif kranten of weekbladen met

nationale spreiding in Belgié wordt gepubliceerd naar hun keuze, en te zeggen voor
recht dat de kosten hiervan (vertalingskosten inbegrepen) inverderbaar zijn lastens de

appellanten op eenvoudige voorlegging van de factuur:

- de appellanten in leder geval solidair en in sofidum te veroordelen tot de kosten van het
geding in beide aanleggen, waaronder de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage wvan

[ eace  01-00000348139-0008-0022-03-03-1 |
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L3000 EUR per aanleg en per gelntimecnds,

l:'E eerfifke handelsprakeikan strijdige daden, nlet ontvankelijk, minstens angegrond ve ver-
aren, wordt dan aok niet verder ingegaan, Die vrang heeft In de gegeven omstandighedan
BEEn voorwery meer,

4. Beourdeling
4.1. Toelaatbaprhald van hat hoger baroep
4.1.1. Het hof heaft kennis genomen van de doar de wat veralste processtukken, in behoor-

ke vorm overgelagd, waaronder het bestraden vonnis van 3 maart 2015, waarvan de akten
van betekening van 13 en 14 april 2015 niet wordan voorgelegd (maar waaromtrent tussen

de partijen geen betwisting bestaat), en stelt vast dat door de appellanten tegen dat vannis
tiieig, regelmatig naar vorm en op ontvankelijie wijze hoger beroep werd aangetakend,

4.1.2, Dok het Incidentoel beroep van de geintimeearden is Hjdig, regelmatig naar vorm en

artvankeljk,
4.2. Grond van de betwlsting

A. Merkenrechtelijke inbreuken
4.2.1. Bij het bestreden vennls wordt geoordeeld:

- dat het woord- en beeldmerk BELGA met nummer 514729 niet vervallen |s:
- dat de appellanten door te handelen als hierboven emschreven Inoreuk plegen op dat

merk bij toepassing van artikel 2.20.1, b BVIE:

- dat bijgevolg eventuele inbreuken door de appelianten op andere merken van de geinti-
meerden niet meer moeten worden onderzocht, al evenmin als eventuele inbreuken bij

toepassing van artikel 2.20.1, c BVIE.

[ ease  03-00000388339-0009-0022-01-01-1
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“ledera belanghebbende kan Ael verval van het merkeechy Inroepen in de gevatlen vermeld in
artikel 2 25 g 2=,

erk Ingeschreven ander nummer 514729, meer
rgrond en de figuur van het BELGA-

scheidende kenmerken van het m
het woord BELGA In witte letters tegen een rode achte
meisje in de Belgische driekleur, afgebeeld in een medailion, behauden, Het Eebrulk van hat
ummer 365031, een variant van het merk ingeschreven ander
L, tot in de tweede

merk ingeschreven onder n
nderscheldend Vermogen ervan niet aantas
oeld merk zelf {artikel

nummer 514729, is niet veryal-

4.2.5. Het merk van de geintimeerden, ingeschreven onder
De tegenvordering van de appellanten op dit punt was, s en blijft ongegrand,

[ rase 01-00000304319-0030- 0022-03-01-7 ]
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wordt niet ag unchten, TEner

daarbl] wordt Beoordeeld dat de tweede gointimeerde s mntlm::a.- g vu:::;na. ot

. Terecht wordt dope de gerste rechier asnpe-

eenrechtelijoe) varderingen waar.
T van artikel X011, 7 WER,

d'emam&rrﬂpﬂ?mdmﬂlﬁhumﬁnlmmm
hiertoe heeft verkragen, hat gebruik van een teken verbigden;
& wanneer dar taken geiilk is oon of overeenstemt met hat mark en in het economisch ver-
doardaor bl het

keer gebruikt words woor dezelfde of soortgelike waren af diensten, indien
publiek verwarring kon ontstaan, Inhaudende het gevaor van assaciatie met het merk;
4.2.8. Ook op dit punt treedt dit hof de oordeelkundige motivering en beslultvorming van de

1.20.1, b BVIE vereist het veralld zijn van de

eerste rechter bij. De toepassing van artikel

Memavalgends voorwaarden:

o het gebruik van sen teken gefijk aan of overeenstemmend mat het merk waarvan de be-
scherming wordt ingeroepen;

o het gebruik van dat teken in het econamisch verkeer voor deteifde of soortgelijke waran
of diensten;

@ Verwarringsgevaar bij het publiek, inhoudende assoclatiegevaar met het merk waarvan de
bescherming wardt ingeroepen,

G f t

het merk van de geintimear-

4.2.9. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat de totaalindruk van

“verpakking van de appellanten,

mmer 514729, en van de "g"
overeenstemmend is. Die OVEresn-

den, ingeschreven onder het nu
inerende elementen daarvan,

in acht genomen de dom
stemming is zowel visueel, als conceptuesl,

[ eace 01-00000364119-0033-0022-01-03-§ ]

L & ]




e S I

UGI4aK

daar
I b
Plaaty aauréhﬂ: Pakje on een rode achtergrong Bn dior het gebruik van gowden en trl
b InkE @an de rood- Rosden
25 en hag d-rlddmuan medaillon). De verschillen, waaronder hey "Brtapionecrd matied”
1 1o goed abs onzichthaas

4.2.11, Conceptyes| |s e nvermentte-nmrng o mogelik nog groter dear dezelicde verwi|-
de kroon, de tricalars bles, di kieuren

208eN naar het konbkrig BelRl (de hoofdietrar o7,
Bavendien bevestigen da appellanten zeif dat zif een sigarettenmerk wil.
of kan de appellanten verblieden 2

IWart-geel-road),
den Introducern met “hetrelfde (Belgische) prafiet”, Miseman
O de Belgische afkormst of samenstelling van hun sigaretten e endersirepen [voor pover i
dat mat g “ﬁﬂﬂ]”‘lﬂd rgClvt m*cfﬂﬂkm-ngnh maar wel dat ] dat chesen dogr 'H'Ef'l'l'i_ll:'l'lﬂ
et het cancurrerend HRarettenmerk van de geintimeerden en door gebruik e maken van
nds jaren als enlgen aanwenden om het

Een andsr persartike] omschrilft hat als volgt:

“WIELWE SIGARET KORIEERT UITZICHT EN SMAAK VAN BELGA

niet te wanhopen, Wanneer hun vertrouwde sigaretten-

De verstokte Belga-rokers hoeven
merk binnenkort verdwiint, kot er een ‘woardige’ vervanger in de plaats: ‘8", Met een grote
achiergrand en de Belgische driekieur mikt de Luxemburgse

4.2.12. Daarover bestazat geen betwisting.

[ pace 03-00000348319-0032-0022-01-03- |
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Fherka i A
OOt sche dingshracht, g hat BELGA-merk geniet. Dat altes galdt alesn manr des to

::“ulf;l!r;tm'jm e tabakowarsn ldentiek sijn. Het

£ H{:ﬂn:;upﬂt Yan bet "B tojun de tabakowarern dia ender dit merk worden san-

Ak ﬂﬂ&ﬂh 3 it aan dp BRintimioerden of minstens aan #En anderserming die met dén
BN oconomiseh of furidisch werbanden is,

fichte van gen merk), dap tabaksproducten
betrokken consumenten over de migratie van de

elkBar wordan voorgesteld en dat alle
BELGA- naar dg LUCKY STRIKE-sigare: duidelijk en tijdig werden ingelicht, kunnen niets war-

anderen aan wat voorafgaat,

4.2.14. De inbreuk deor de appallanten op grond van artikes 2.20.1, b BVIE op het merk van
ven onder het nummer 514729, stast vast. De haafdvordering

de geintimesrden, ingeschre
¥an de geintimearden op dit punt was, ks en blijft gegrond,

het gebruik in het econo-

4.2.15. it wat voorafgaat vioeit voort dat de appeltanten, door

migch werkeer van de “B*-verpakking, op grond van artikel 2.20.1, b BVIE, inbreuk plegen ap

het merk van de Eeintimeerdan, ingeschreven ander het numimer 514729,

4.2.16. Daaruit volgt dat niet verder moet worden onderzocht of het gebrulk van die “B"-

verpakking al dan nlet ook nog een merkinbreuk uitmaakt op grend van enige andere be-
n de geintimeerden toehehorende merk-

paling van het BVIE enfol tegen een andere ag
Inschrijving. Dat kan hier immers nlet leiden tot andere en/fof meer rechtsgevalgen,

B. Gemeenrechtelijke inbreuken

4.2.17. Bij het bestreden vannis wordt gecordeeld:
- dat de appellanten door te handelen als gezegd met de eerlijke markpraktijken strijdige
schending van het tabaksreclameverbod, parasitaire

daden hebben begaan, bestaande In
aanhaking, verwarringstichting en misleiding;

- dat evenwel geen bewifs voorligt van de door de geintimeerde ingeroepen verboden ver-

[ eace 01-00000368339-0033-0022-03-01-4 ]
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4.2.18, Bif arty ?
¥am e mnndf.:m'...iiﬁ i ;'_"n ge Wet van 24 lanuari 1973 betreffande de escnarming
BEbruikers op ke stk wan de waedingsmiddelen en anders pro-

I=:r""":tt"-' wordt bepaald.

ren, angeacht de ploots, de aonge- !
-

:'2'15' Uit de Ftukken blijkt dat door Francis &' Avister, CEQ van de eersts appel-
arte, in de pers herhaaldelijk verkaop bevordersnde werklaringen werden afgelegd omtrent
rilaringen, vri] vertaald in het Mederlands,

e "B*-sigarettan, Voorbrelden van dergafijke va

UWE BELGISCHE SIGARET, DE BELGA VERDWIINT, MAAR

“ZE HEET B, HET 15 pE GLOEDMIE
FENANDER BEDRUF GAAT Vorg ZWART-GEEL-ROOD

Geconfronteerd met dit verfies, wilden we reageren en een aiternatief voorstellen oon deze
rakers van Beiga,
Met 8, bieden we een soortgelitke mengeling aan van tabak, die we resds oanboden ander
andere merken in Duitsiong en Liwembing.

We willen 5% van de 6% rokers van Aelga overnemen”;
FABRIKANT BRENGT KOPIE VAN ICONISCHE SIGARET

B WIL MEL'WE BELGA ZUN. BELGISCHE
OF DE MARKT",
Igaretten verstrekt. Op 31 oktober 2014 heb-

Bovendien werd gratis sponsoring van die *B%-5
ben winkeliers in het kader van een bierpromotie gratis “B"-sigarettenpakken gekregen van

de appellanten,
de gegeven omstandigheden terecht vastgesteld

4.2.20. Bij het bestreden vonnis wordt in
dat door de appellanten (nbreuk werd gepleegd op het tabaksreclameverbod, Deze inbreuk
geintimeerden, kan die belangen minstens sthaden, en

schaadt de beroepsbelangen van de
rechtvaardigt bijgevolg een stakingsvardering op grond van artikel Vi 104 WER,

I race 01-00000368319-0014-0022-03-03-4 |
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Bacasitaire sanhaking THERS]

4222 Uit da

da manmn":]‘f"::ﬁmwkm bligkt inderdand dat, door di combintiie van verschillen:

sche symbelen, het gabrulk 8 van de “B"-sigaret {meer bopaald de verwiizing naar Besgl-

de lengte an dikee, hag 5 h“n P41 50ft verpakking, het gebrulk van een sigaret met dezell-
] anbrengen van de letter "R" ofp de sigaret zeif, de tirring wan de kan-

ﬂnians: “va a0
fi bij ons*, “de gocdnieyws Belglsche sigaret” en “Belgian Spirt”), de appelian-
dan het bouter nabootsen {de ton

I‘-‘rgienl g m,,"rdunht behalen om een andere reden
van d:EE::nl:I::tem &n de “look and feel" of vormgeving en uitstraling wan het product
maar hun product af 'I:-Iz] ;’:d*:: Zl| pogen dat voordesl zonder aigen creatieve inspanningen
Los van de nabootsing zelf zijn deze begeteidende handelin-
stempelen als parasitalre aanhaking, Het staat im-

Een ook op zich onrechtmatig, want te be
mers vast dat het de bedosling van de appeilanten is geweest om aan ta haken aan de ult-

straling van de BELGA-sigaret, tensinde van haar aantrekkingskracht, reputatie en prestige

te profiteren en voordeel te halen ult de commercidle Inspanning die de geintimeerden sinds
1923 hebben geleverd om het imago van hun BELGA-merk te credren en te onderhouden.

Uit de marketting en de eigen verklaringen van de appelianten blijkt dat i) de voormalige
BELGA-rokers als hun klant wilien,

Verwarringstichting

4.2.23. Dat volgt uit wat hierboven resds ulteengeret werd, Door te handelen zoals de
appelanten hebben gedaan, kan de consument menen dat de "B -sigaretien in werkelijk-

heid afkomstig zijn van de geintimeerden (of van een met hen verbonden vennootschap),
dan wel dat er tussen de partllen sen (economische enfof Juridische] band bestaat. Dok in
dit opzicht is sprake van een inbreuk op de artikelen VI1.95 en V1.104 WER. Het bestreden

vonnis wordt op dit punt bevestigd.

Misleiding

4.2.24. 8ij artikel V1,97, 2* WER wordt voorgeschreven:

*Alls misieldend wordt beschouwd een hondelsproktijk die gepoard goat met onjuiste infor-
matie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs ais de infoermatie feitelifk correct s, de
gemiddelde consument op enigerlel wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of

[ ease  03-coo003ea339-0015-0022-03-03-4 |
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OVEr een transacrie o CL B s in het gnge -0 YOlEIde slement H0B44

AEle te nemey) gy hif ander :..TE @eval toe brgnoy of k::im o Demiddeide
et heg genom PEAgen cen bl

dat de consy
ment Ingew h

dat de "B .g g et gebrulk van de hi i
een met Mng:uif:ﬂ:n“ﬂ?mrikhﬁd afkomstig zijn van de ::'hll?:e::-w:n::“ ol
Markt zetten, dan wel dat ma, die de BELGA-sigarettan op esn gelijkaardige :::}?mi
Het risico bestast dat e ::r!ntllsun de partijen cen (sconomische / uridiche i B
zeker gevoel van herkenning, de wﬂu_u:::;'::“ﬂﬂt. als gevolg van die misleiding, vanuit een
bestulten wasrtas hil narmaal ndet zou hebban ::ﬂ:rl.::“ kopen an dus tot een transactie zal

Bao
nemwr:ei!v;n‘l!hld‘h.g-unﬂrﬂﬂ de gesgrafische oorsprong van het product voarhanden,
r de "B"sigaret, Inclusief de persartikels, vermelden steeds eprieuw dat
in Uit Befgié. Zo verklaart Francis &'Avister in de pers onder meer
geen recht meer hebben om lets Belgksch te
raken ., In werkall|kheld is da tabaksmengeling van de “B*-sigaretten niet origineel Belgisch
landen (waaronder Dultsland en Luxemburg)

de sigaretten afkomstig zi
(vrije vertaling): “Woarem zouden dezs mensen

en wordt ze door de appalianten ook [n andere

Eﬂﬂﬂfhﬂﬂﬁialheﬂl'd. tEfWJH e ‘E.'—itﬂl'ﬁm nbet in Belglt, maar in Luzemburg worden wer-

vaardigd. Francis d"Avister bevestigt dat zelf door In de pers te verklaran “MHet Is een be-
staande toboksmengeling die we in Luxemburg en Dultshand verkopen ofs de merken hdary-

land en Africaine®,

Met de vermelding “Since 1935 wekken de appellanten tevens verkeerdelijk de indruk dat

hun gloednieuwe sigarettenmerk al sinds 1935 zou bestaan. In een van de voorgelegde pers-
artikels luidt het als volgt: “Hoewel het merk gloednieuw is, vermeldt de verpakking “Since

1935" 7o owd s de firmo Torrekens, verduideljkt d'Avlster”,

De schending van de artikelen V1.95 en VI.104 WER staat ook in dit opaicht vast, zodat het

bestreden vonnls ook op dit punt bevestigd wordt.

4.2.26. Op incidenteel beroep hernemen de geintimeerden hun corspronkelijke vardering
ertoe strekkende te doen vaststellen dat de appellanten zich hier ook schuldig maken aan

[ Pace  03-00000368319-0036-0022-01-00-1 |
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4.2.28. De hje

i “mramm f:-:ndnz:ld. herhaalde verklaringen van Francis d Avister, CEO van de eer-

dach hebben bovendten 7 et alieen te bestempelen als reclame fartikel 1.8, 11° WER),

wordt de 'B"-—sliarﬂ = £&n vergelilkend karakter (artiked 1.8, 12° WERL. In die verklaringen

&n met gelijkwaar rgeleken met de BELGA-sigaret als een product van dezelfde kwaliteit
ardige kenmerken, Het verwarringsgevaar tussen belde producten is onmis-

kenbaar.

4.2.29. Anders dan de esrste rechter is dit
hof van oordeel dat ook de inbreuk door de -
lanten op artikel VI.17, §2 WER hier bewezen is. 8 5

Verboden misieidende reclame
4.2.30. Bij artikel V1, 105, 1%, a WER wordt bepaald:
"Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen Is verboden elke reclome van

een onderneming die:
1° alle bestanddelen in acht genomen, op enigerlei wijze, met inbegrip van haar voorstel-
lingswiize of de weglating van informatie, de persoon tot wie zij zich richt of die zij bereikt,

misleidt of kan misieiden omtrent, onder meer:
a) de kenmerken van de goederen of diensten, zoals beschikbaorheid, aard, uitvoering, so

menstelling, procédé en datum van fabricoge of levering, de gevoigen voor het leefmilieu,

geschiktheid voor het gebruik, de gebruiksmogelijkheden, hoeveeiheid, specificatie, gecgro-

fische of commerciéle oorsprong of van het gebruik te verwachten resultaten, of de resul
taten en wezenlijke kenmerken van op de goederen of diensten verrichte tests of controles;
L
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4,232 In de gogeven oy ke

praktifk dia de beropggp,

kel V1. 104 WER) angEn gy g p
: Bl werhe

iftboerden ichapgdy, nm;i: u::f"lku by

R ithadan {artl-

€. Stakingsbevey

- de staki
Ng en het sta
van een dwang E'Ew::t houden wordt bevolen van dere inbreuken onder verbeurhs
wangsom 500,00 EUR, met sen miEximum van 25000000 EUR per In-

breuk ap dit stakingshevel,

Terecht wordt het bestred )
i BN vannis ook uitgesproken ten laste van de tweede appellanta,

Zij Is im
119554;: “;umfﬂri’h van de op 26 september 2014 ingediende Banelux-merkaanvraag {nr.
r "B” voor tabakswaren in klasse 34. Terecht benadrukken de geintimeerden

dat de insta
kear nm::hnuﬂng van een merkinschrijving geldt als een gebrulk in het economisch ver-
i e depasant door het depot derden balet om hetzeifde merk te depaneren.

Al even terecht wordt door de eerste rechter aangenomen dat de gemeenrechtalijke vorde-
ring van de geintimeerden ruimer Is dan de merkinbreuk alleen. De geintimeerden beogen
immers niet enkel de staking van het gebrulk van hen toebehorende, merkenrechtelijk be-
schermde tekens, doch ook van met die Inbreuken gepaard gaande begeleidends omstan-

digheden zoals aanhaking, verwarringstichting en misleiding. Artikel 2,201 BVIE laat dat ult-
drukkelijk toe, aangezien die bepaling aanvangt met de woarden: "Onverminderd de even-

tuele toepassing van het gemene recht ..",
4.2.34. Op incidenteel beroep wordt het bestreden vonnis hervormd in die zin dat:

=
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.“mn tahﬂlﬂwareﬂ DndEr 31“ ﬂIEt d@' EE"'“H rden I
3am BELGH of LUCky ;_?T;;an Wel de door hep 3o

worden gencemd, aap, verbg

V.17, 52 WER; oy VErRelijkende reclame uitmaaihdm“ﬂl‘k of impliciey
Lin de i Van ariik
)

- voor recht wordy pe
Glch” (inclaster hgl!gz:ﬁﬂe l::'1&t het gebryy, van “Since 1935 .
tegenhangers ervan) 2 denl:i BEn gelljkaardige :«tr«e-h:klr ‘!:ﬂ'ﬂn Spirit”, “originee! Bal.
"B een verboden Misleideng -pmduﬂmrpakking, :atls-a..;..r“f:I :ns?ﬂk de Franse of Duitse
VI 10, 1° a WER: € praktijk Uitmaakt i de zin vap ::Ig:iﬁ.:;l M'l‘!..'rlhl*Elnalﬂ.”ll:I o

nVLES4, 1% ap

van 250,00 EUR per in de
betekening van dit von nis;

aan de appellanten wordt bevolen, ingevolge het definitief worden van dit vonnis,
"B"-pakjes te vernietigen, en daarvan een bewijs (bv.

de teruggeroepen inbreukmakende
te leggen binnen de dertlg dagen nadat dit vonnis in

een vernietigingscertificaat) over

kracht van gewijsde is gegaan, onder verbaurte van een dwangsom van 5.000,00 EUR per
dag vertraging:

wordt bevolen dat de kosten van deze verwijdering en vernietiging door de appellanten

moeten worden gedragen.

Terecht benadrukken de geintimeerden dat de naleving van een terugroepingsbevel perfect
mogelijk is en een maatregel is die ontegensprekelijk bijdraagt tot een efficiénte stopzetting

van het aangevochten gebruik. De andersiuidende inhoud van de beschikking van 5 januari
2015 verleend door de voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, zetelend in kort geding, kan daaraan geen afbreuk doen. Voor zaver nog “B"-
sigarettenpakjes in omloop mochten zijn of opnieuw in omloop machten worden gebracht,

heeft het terugroepingsbevel wel degelijk nog een voorwerp,

—
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: dangeklaapde praktijken {artikel ¥4

E. Gedingkosten

4.2.37, Als in het ongelijk ii Veroo
Eestelde partijen worden de appelflanten
van het hoger beroep (artike| 1017, eerste |id Ger. W.). L R A

4.2
basisbedrag van 1.320,00 EUR (niet in

hogere vergoeding bestaat hier geen aanleiding. Uit niets blijkt dat zou zijn voldaan aan één
van de criteria van artikel 1022, derde |id Ger.W.

4.2.39. De veroordeling tot de voormelde kasten wordt tegen de appellanten in solidum uit-
gesproken, Een hoofdelijke veroordeling is enkel mogelijk krachtens een wettelijke bepaling

of contractueel beding {artikel 1202 BW). En die zljn hier niet voorhanden.

5. Beslissing
Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik

van de taal in gerechtszaken.

Het hof:

I Pace  01-000003L8339-0020-0022-03-03-4 |
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verboden marktpraktijken, op straffe van een dwangsom van

2.50 P
s :;T :;H per individuele overtreding, per individueel product en per dag of gedeelte
onnen dag dat enige overtreding wordt gehandhaafd vanaf de betekening

van het tussen te komen vonnis;

beveelt dat dit arrest wordt gepubliceerd op de beginpagina van de respectieve websites
van de appellanten, alsook in vilf kranten of weekbladen met nationale spreiding in Belglé
naar keuze van de geintimeerden;

zegt voor recht dat de daaraan verbonden kosten (vertalingskosten inbegrepen) invor-
derbaar zijn ten laste van de appellanten op eenvoudige voorlegging van de factuur;

bevealt de staking van deze

veroordeelt de appellanten in solidum tot de kosten van het hoger beroep en vereffent

die aan de zijde van ieder van de geintimeerden gevallen kosten als volgt:
1.320,00 EUR

o de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep:
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