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NV RUWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE, ondernemingsnummer 0411,656.320, met
mastschappelijke zetel gevestigd Industriepark-Noord 24, 9100 Sint-Niklaas,

Eiseres, verweerster op tegenels vertegenwoordigd door mr A. Naeyaert, advocaat, kantoor hou-
dende gan de Lange Lozanastraat 2, 2018 Antwerpen, referte ; an/1043,

TEGEN ;

1. NV OUDE KAZERNE, ondernemingsnummer 04565.415.007, met maatschappelijke zetel gevestigd
Steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bocholt,

2. NV ITEK INTERNATIONAL HOLDING, endermemingsnummer 0883.565.733, met maatschappelijke
zetel gevestigd Steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bachalt,

3. NV ITEK ROTEM, ondernemingsnummer 0872.223.010, met maatschappelijke zetel gevestigd
steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3550 Bochalt,

4. NV |-TEK DORMAEL-ZOUTLEEUW, ondernemingsnummer 0865.328.189, met maatschappelijke
zetel gevestigd Steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bocholt,

5. NV |-TEK HASSELT, ondernemingsnummer 0881.222.729, met maatschappelijke zetel gevestigd
steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bocholt,

6. NV i-TEK Kaulille, ondernemingsnummer D866.278.294, met maatschappelijke zetel gevestigd
steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3850 Bochalt,

7. NV i-TEK Leopoldsburg, ondernemingsnummer 0874.533.367, met maatschappelijke zetel geves-
tigd Steenweg op Kleine Brogel 71 B, 3950 Bacholt,

8. De vennootschap naar Nederlands recht ITEK ROERMOND BV, KvK nr. 12063389, ﬂestrginﬁmum-
mer 18145536, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Daalakkerweg 28, 6041 BL Roermand,
Mederland,

3. De vennootschap naar Nederlands recht HANDELSONDERNEMING R.S.S.

NEDERLAND BV, kvk nr. 14125847, vestigingsnummer 18180671, waarvan de maatschappelijke zetel
is gevestigd Beersdalweg 95, 6412 PE Heerlen, Mederland,

10. De vennocotschap naar Nederlands recht HANDELSONDERNEMING R.5.5. VENRAY BV, KvE nr.
52555542, vestigingsnummer 22475176, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Keizersveld
19 a- 21, 5803 AM Venray, Nederland,
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verwerende partijen, eisende partijen op tegeneis, vertegenwoardigd daor mr J. Verlinden en mr M.
D'Aubrey, beiden advocaat, met kantoor te 3600 Genk, Grotenstraat 122,

I PROCEDUREVOORAFGAANDEM

De rechibank past de artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 Junl 1935 op het gebruik der
talen in gerechiszaken, gewijzigd bij wet van 10 oklober 1967 houdende hat gerec:htalijk wethoek, foe.

Op 10 april 2014 gaat de NV RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE over tot dag-
vaarding.

De stukken van rechlspleging worden opgenomen In het dossier van rechispleging.

De rechtsdag wordt bepaald conform artikel 747 §1 Ger. Wh. De zaak wordt gepleit op 19 december
2014, waama ze in beraad wordt ganomean,

. DE FEITELLJKE ACHTERGROND
[#A.  Da i

- Da NV RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE (hierna sangaeduid als “VwDEBE")
betreft @en fabrikant van fietsen en teebehoren die sinds 1925 worden gecommercialisesrd
oncer het merk/teken "OXFORD". VDB is houdster van volgende Beneluxmerken:

= Benelux-beeldmerk OXFORD (inschrijvingsnummer §23532), gedeponeerd op 3 november
1697 in de klasse 12 (rjwiglen, fietsan en hun onderdelen voor zover niet begrepen in an-
dere klazsen).
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= Benalux-woordmerk OXFORD (inschrijvingsummer 948713}, gedeponeerd op 17 decem-
ber 2013 in de klasse 12 {vervoermiddelen, middelen vaor vervoer aver het land, door de
lucht of over het water, fietsen, fietsbanden, fietsbellen, fislskettingen, fistsmanden, fiets-
pompen, fietsspaken, fietssturen, flatszadels, scooters) en in kiasse 25 (fietskleding).

- Verwerends partijen behoren tot de ITEK-groep (hiema worden verwerende partijen gazamen-
lijk azngeduid als "ITEK"). ITEK baat 8 winkels uit: 5 in Belgi& en 3 in Nederland.

LB, De gewraakis partijen

- Madat VDB vaststelda dat ITEK reclame maakt voor Hétsen voorzien van het vermeand in-
breukmakende teken OXFORD en dit aan "dumpingpriizen” van € 189,00, stelt ze ITEK in ge-
brexe bi] aangetekend schrijven dd. 14 mei 2013. ITEK stalt vermeld schrijven niet te hebben
ontvangen. Op 4 juni 2013 wordt ITEK andermaal (b aangetekend schrijven) in gebreke ge-
steld door de beroepefederatie FEDERALUTO.

Ondanks de ingebrekestellingen worden de vermeende inbreuken verdergezet waarbi] con-
creat wordt verwezen naar publicitaire campagnes in:

» De Gazat van Antwerpen van 8 november 2013
= [e Sireskkrant van 4 december 2013

- Op 7 januari 2014 wordt een vearzoekschrift sirekkende tot het bekamen van een toalating tot
het uitvoeren van een beslag inzake namaak neergelegd bij de voorzitter van de rechtbank
van koophandel Antwerpen (afdefing Antwerpen). Bij beschikking dd. 8 januarl 2014 wordt
toelating verstrekt om over te gaan tot beschrijving van de vermeende inbreuk.

De beschrijvende verrichtingen worden uitgevoerd op 16 januari 2014. Het verslag van de
deskundige wordt aan partijen overgemaakt op 18 maart 2014. Uit hat verslag blijki dat eersts
verweerster bij haar ltaliaanse fabrikant 125 herenfietsen en 338 damesfietssn [WﬂfII-EI'I van
het vermeend Inbreukmakend teken OXFCORD) heeft aangekocht, welke werden doorverkocht
via de [TEK winkels (Le. derde tot iende verweersters). De omzet van de verkoop van de
fietsen zou € 92.137,00 bedragen (met een brutamarge van € 41.207,00).

Na het beslag inzake namaak heeft VDB nog fietsen aangekocht voorzien van het vermeend
inbreukmakende teken OXFORD. ’

& Op 10 april 2014 is VDB overgegaan tot dagvaarding,
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DE EISEN

De sisen van VOB strekken in hoofdzaak ot

Het horen zeggen vaor recht dat het gebruik in de Benelux door verweersters (of é&n van
hen) van het taken OXFORD of een overeenstemmend teken een inbreuk uitmaakt op de
rechten van VOB op de Benelux-merken "OXFORD" met inschrijvingsnummer 623532 an
48713 In de zin van arbkel 2.20.1.a. enfof b. BVIE,
Ce =staking en hel gestzakt houden van vermelde Inbreuk cnder verbsure van een
dwangsom ten bedrage van € 2.500 per product voorzien van het Inbreukmakend teken of
per dag dat niet wordt gehandeld conform het tussen te kemen vonnis, ta rekenan vanaf
de betekening van het tussen t2 komen vonnis. y j
De betaling door verweersters, solidair, In salidum, de ene bij gebreke san de andere, van
een provisionele schadevergoeding begroot op € 79.480,00 ta vermearderan met de wet-
tefijke renta vanaf 12 maart 2013 tot de dag van algehele betaling.
De afdracht door verwearster, solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andare, van
de winst genoten op de verkoop van de fietsen voorzien van het inbreukmakend teken,
provisioneel begroot op € 41.207,00 te vermeerdersn met de wettelike rente vanaf 12
rmaart 2013 tod de dag van algehels betaling,
De medadeling aan VDB door 8%, 8 en 10° verweerster van een schriftelijke door een er-
kenda bedrijfsrevisor of registeraccountant gecontrolearde en gewsarmerkte opgave van
de hierna weergegeven gegevens {onder voorlegging van kopieén van offertes enlof fac-
turen, bankafschriften enfof andere relevante documenten) onder verbeurta wvan een
gwangsom van € 5.000,00 per dag vertraging:
* Het voliedig aantal aangekochte, verkochie en in voorraad ziinde fistsen
voorzien van het inbreukmakend teken.
* De aankoop- en de verkoopprijs van de inbreukmakende productan
* De namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en emailadressen van
de leveranciers van de inbreukmakande fietsen,
= Alle madia waarin en/cf dragers waarop de inbreukmakende producten aan-
gebadan worden of werden enfof waarin afbeeldingen van de inbreukmaken-
de producten zijn of waren opgenomen enfof afgedrukt en/of afgebeeld, ge-
specifieerd nasr soort media en/of drager, oplage enfof datum.
* De voorraad brochures enfof ander promotiemateriaal waarin de Inbreukma-
kende producten worden aangeboden en/of waarin afbeeldingen van de In-
breukmakende producten zijn opgenomen.

De publicatia (op kosten van verweerstars) van het tussen te komen vonnis in het Belang
van Limburg binren de zes weken na betekening ervan op straffe van een dwangsom van
€ 1.000,00 per dag dat hieraan niat wardt voldaan te rekenen vanaf de betekening van het
lussan te komen vonnis, en aan VOB toe te staan het tussen te komen vonnis te publice-
ren op haar wabstek gedurende esn periode van zes maanden vanaf de batekening van
het tuszen te komen vannis.,

De betaling door verweersters , solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andera,
van de kostan van het geding:

o Rolrecht verzoekschrift Beslag Inzake namask-€ 60,00

o Expeditie: €42.00

o Factuur 2014-01-00251 dd, 23 januar 2014; € 1.124,63
o Eraloon deskundiga: €2 73623
o Factuur A20140613 dd, 11 februar 2014 €63374

o Aankoop fiets 17 janusr 2014; € 195,00

o Aankoop fiets 25 maart 2014; € 180,00

o Dagvaarding: € B5G 32

o Rechisplegingsvergoeding: € 11.000,00
Totaal € 16.941,52
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# De uilvoerbaarheid bij voorraed van het tussen te komen vonnis, nistiegensiaand verhaal
an met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement.

- ITEK stelt diversae tegeneisen in die er in hoofdzaak foe strekken;

= Het vervallen werklaren van het rechi op het Benalux baeldmerk OXFORD met inschrij-
vingsnummer 0623532,

= Da niatigverklaring van het recht op het Benelux woordmerk OXFORD met inschrijvings-
nummar 0548713, :

= De betafing van de kosten door het geding door VDB begroot op een rechisplegingsver-
goeding ten bedrage van € 5.500,00

De argumentatie In ondergeschikte orde heeft in hoofdzaak betrekking op de onontvankeljk-
heid en ongegrondheid van de ingestelde eisen/vorderingen en in meer nnda’gaschil-ia orde
de herleiding van de ingestalde schadevergpoedende vorderingen en vorderingen fot betaling
van de kosten,

. BEOORDELING

VA Do merken OXFORD

1) Banelyx-beeldmerk OXFORD (inschrijvingsnummer 823532}

= Het Benelux-beeldmerk OXFORD bestaat uit een woordgedeeite OXFORD alsmede uit een
grafisch onderdesl. Alhoewel het woordgedeelte als dominant dient beschouwd te worden
magakt de grafische toevoeging eveneens ean wezenlijk onderdes! uit van het merkdepot.

2 Artikel 2.26 2,8 BVIE bepasit dat een merk wordt vervallen verklaard voor zover na de datum
van inschrijving het merk gedurende sen cnonderbroken tijdvak van viif jaren zonder geldige
regen niet normaal gebrulkt werd binnen het Benelux-gebied voor de waren of dienstan waar-
voor het merk werd ingeschravan,

De problematiek is terug te brengen tot een problematiek van bewijslast, waarblj rekening
dient gehouden te worden met enerziids de processuele positie van partiien [eisers versus
verweerders] en anderziids de loyaliteit die parijen elkaar verschuldigd zijn in het kader van
bewijsvoering. Thans wordt in dit kader aangenomen dat de bewijstast niet enlkeal mag afhan-
gen van de toevallige processuele positie als eiser of als verweerder. De bewi|slast wordt ge-
conditioneerd door de fair play dle procespartijen elkaar verschuldigd zijn en de plicht de ze
hebben aan de bewijsvoering mee te werken. VDB is in casu bewijsgeschikt. De eisen van
redelijkheid en billijkheid laten het toe om aan VDB het bewijs voor te leggen van een normaal
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gebruik aangezien het voar haar het minat bezwaarfijk is (cfr. artikel 2.26.2.a BVIE). Hierbij is
net redelijk dat deze bewljslast wordt beperkt tot de § jaren voor het instellen van de vorde-

ring.

Gebruik van een merk is normaal gebrulk wanneer VDE daarmee esn afzet beoogt &8 vinden
of te bahouden voor de gemerkte waren an/ef diensten ten opzichte van de waren of diensten
van ancere ondememingen, waarbij het moet gaan am een gebruik in het economisch verkeer
op de markt van de betrokken waren of diensten.

De rechtbank aanvaardt het normasl gebruik van het beeldmerk op grond van voigende over-
wegingan;

VDE bewist voldoende naar recht het narmaal gebruik van het beeldmerk zoals hat gedepo-
neerd werd, Zo wordt gewezen op het gebruik van het beeldmerk op briefwizseling {sinds
1288, het gebruik van briefpapier met opdruk van het beeldmerk, facturatie (waarbij facturen
waorden voorgelegd tussen 2007 en 2014) en opdruk op de vrachtwagen waarmee de fietsen
worden geleverd,

VDB bewijst verder voldoande naar recht het normaal gebrulk van het beeldmerk in een aan-
gepaste varm in catalegen vanaf 1989 tot heden. Bl de becordeling emirent het al dan niet
narmaal gebruik wordt het gebruik verstzan van het merk in een op onderdelen afwijkende
worm, Zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het Is inge-
gchraven, wordt gewiizigd. Zolang de aanpassingen niet van visueel sanzienfijke sard zijn,
kan het gabrulk van het aangepaste merk worden beschouwd als hat gebruik van het merk als
ingeschrevan, Dergelijk gebruik blijkt Ut de plaats op de fiels waar hat dominant onderdesl
OXFORD wordt sangebracht (op de schuin oplopende buis) en de plaats waar het woordge-
deefte OXFORD werd aangebracht in het beeldmerk. Deze plaats stemt oversan met plazts
waar OXFORD werd aangebracht in de tweedimensionale merkinschrijving. Dit wordt weer-
gegeven in onderstaande vergelijking:
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= De vordering tot vervalverklaring wordt afgewezen als ongegrond.

2) Baneluwx-woordmerk QXFORD (inschrijvingsummer 943?131;
a) Mietigheldsvordering op grond van artikel 2.4.(f BVIE
- Artikel 2.4, BVIE voorziet dat geen recht op een merk kan worden verkregen door de inschrij-

ving van een merk waarven het depot te kwader trouw is verricht, Artikel 2.4.{f} BVIE voorziet
dan enkele toepassingsgevallen van kwade trouw. Het bagrip “depol fe kwader frouw” is
sinds de Inwerkingtrading van Richtlijn B2/104 tot een communautalr begrip verworden, Bij de
becordeling en concrete invulling van het begrip dient rekening t& worden gehouden maet alle
ralevante facloren die hel concrete geval kanmari_-:en pefr. Hwd, 11 juni 2008, Chokoladen-
frabriken Lindt & Spriingli / Franz Hauswirth, C-259/07) en nagegaan te worden of het gedrag
van VDB op een dergelijke wijze afwijkt van de normale beweegreden tot het overgaan tot de-
pot dat hat doel van het depot als niet legitiem kan worden beschouwd. Weten dat een derde
een gvereenstemmend teken zou gebruiken op de markt is op zieh onveldoende om de kwade

frouw aan te nemen.

In endarhavig geval wordt de kwade trouw nlel aznvaard en dit op grond van volgende over-

waglrgan:

= Geconfronteerd met de merkinbreuk en anticiperend op een mogelike argumentatie om-
trent vervalveriaring (doch voorafgaand het effectief instellan ervan of ter kennis ervan te
zijn gebracht) is VDB overgegaan tot het depaneren van het dominant onderdeal van haar
beeldmerk (het woordgedeelte OXEORD), i

= VDB gebrulkt dit dominant onderdes! van haar beeldmerk (als woordbegrip) reeds sinds
1826, Het aanvragen van een woordmerk voor dergelijk gebrulk, kan niet als kwade trouw
warden geduid.
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De nietigheidsvordering op grond van artikel 2.4.(f) BVIE wordt afgewezen als angagrand.

E) Mietioheidsvardering oo arond van adikel 2.11.{c} BWVIE

- De weigerings- en nietigheldzgrond opgenomen In artikel 2.11.(c) BVIE betreft merken die
uitsluitend bestaan ult tekens of banamingen dia in de handel kunnen disnen tot aanduiding
van soort, hoadanigheidd, hoavealhald, bestemming, waarde, plaats van herkamst of hat tijd-
stip van vervaardiging van de waren of verrichting of van de dienst, of andere kenmerken van
de waren of diensten.

Het gegeven dat het begrip OXFORD san plaatznaam betreft, brengt op zich nla_t rmat Fch
mee dat deze niet zou gebrulkt mogan worden als merkaanduiding voor fistsen. ITEK bawijst
onvoldoende naar rechi dat de plaatznaam OXFORD In de opvalling van de betrokken krin-
pen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht of redelijkersijze te
verwachtan Is dat dit in de toekomst zal gebeuren (cfr. Hvl, 4 mel 1899 gevoagde zaken C-
108197 en C-109/57, Chiemsee). Zo houdt een toeristen-brochure waarbij wordt aangegeven
dat de sted OXFORD een zeer fistsvriendellke stad & gesn drempal in om betreffend bagrp
als merk aan te vragen in het licht van artikel artikel 2.11.(c) BVIE.

VDB toont voldoende naar recht azn dat de plaatsnaam OXFORD een fantasisbenaming be-
treft en voldoende onderscheidend vermogen heeft voor fistsen.

5 D2 nietigheidsvordering op grond van artikel 2.11.(c) BVIE wordt afgewezen als ongegrond.

M.B.  Da merkinbreyk

1 Artikel 2.20.1.8. BVIE (woordmerk OXFORD versus teken OXFORD)

= Artikel 2.20.1.a. BVIE stelt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van een
tekan wanneer het teken gelik Is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt
voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk Is ingeschreven,

ng!en da regelmatigheid van de Inschrijving van het dominant enderdsel (woordgedeelte
"OXFORD") als woordmerk (met inschrijvingsummer 848713- wordt het gebruik van het teken
OXFORD als inbreukmakend baschouwd,
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L

Hieromtrent wardt trouwens geen verweer {andars dan de nistigheid van hat desbetreffende
woordmerk) gevoerd door [TEK.

Da varderingen op grond van artikel 2.20.1.a. BVIE werden gegrond verklaard,
Arikel 2.20.1.b. BVIE (beeldmerk OXFORD versus teken OXFORD)

Arikal 2.20.1.b, BVIE steht dat de merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van een
teken wanneer het teken geljk is san of overeenstemt meat het merk en in het economisch
verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of scortgelijke waren of dlanslﬁn, indien daardoar
varwarring bij het publiek kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk,

Er bestaat geen betwisting tussen partlen dat het gebruikte teken in het economisch verkeer
wardt gebruikt en dit voor dezelide of soorigelijke waren of dienstan.

Om de oversenstemming tussen merk en teken te beoordelen dienen deze In hun geheel
vergaleken te worden, waarbfj rekening dient gehouwden te worden met het geheel van de
elemeantan {iotaalbasld),

In de beoordeling amtrent de oversenstemming worden twee regels vooropgesteld:

De beoordeling dient te gebauran op globale wijze en dient te berusten op de visusle,
auditieve enfof begripsmatige totaalindruk van merk en teken waarblj rekening dient te
worden gehowden met de onderscheidende en dominante bestanddelen. Hierboven werd
gesteld dat gezien het gebruik van het woordgedeette OXFORD dominant ks.

De becordeling dient te gebeuren vanuit het cogpunt van de gemiddelde consument,
meer specifiek de gemiddeld geinformeerde, omzichtige en opletiende gewone
consument van de batrokken soort productan.

Op basks van bovenstaande elementen wordt gecordeeld dat er overeenstermming bestaat
tussen het beeldmerk OXFORD (met dominant onderdeel het woordgedeslte “OXFORD™) an
het teken OXFORD en dit op grond van volgende overwegingen:

* Het begrip OXFORD op de fietsen sangeboden door ITEK dient geisoleerd te worden van
het begrip "ESPERIA OXFORD". Het begrip ESPERIA wordt niet samen gebruikt met het
begrip OXFORD door ITEK, Zowsl op de fietsen als op de publicitaire communicatie (zla
duidelijk aanduiding OXFORD heren- en damesfiets in de publicatie in de Gazet van Ant-
werpen als de Streekkrant) wordt het begrip OXFORD als enkel en gefsoleerd begrip ge-
bruikt.

= Verder kan eveneens worden verwezen naar de hierboven weengegeven beoordefing om-
trent de vervalverklaring van het beeldmerk OXFORD waar de driedimensionale omzetting
van het tweedimensionale merk als bewljs van een normaal gebruik werd sanvaard, Ge-
zien daze becordeling dient eveneens de driedimensicnale omzetting door ITEK te wor-
den beschouwd als een overeenstemmend gebruik conform artikel 2.20.1.(b) BVIE.

» De overeenstemming van zowel auditieve als visuels aard is.
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Het verwsmingsgevaar alz weargegeven onder arlikel 2.20,1.b. BVIE dient becordeald ta wor-

den in het licht van ([} de cvereansternming tussan merk en teken, (i} de soorigaljkheld bus-
san de waren enfof diensten en (i) de onderscheidende kracht van het betrokken merk {of
onderdesl van het merk). Er bastaat ean interactie tussen deze beoordelingsalementan,

De rechibank cordeelt dat bovenstaande elementen dermate sanwezig zijn dat er sprake is

VEN EEN VEerNarmngsaavasr,

De vorderingen op grond van artikel 2.20,1.b. BVIE worden gegrand verklaard.

De gavorderde verpoedingan
Schadeveroading (2 A BY

Schadevergoeding naar Belgisch recht wordt doorgaans berekend door het bepalen van een
van de door eisende partijen gederfda winst als het door hen geleden verlies. Als richtlijn dient
betracht te worden eisenda partijen in een situatie te brengen die zou bestzan hebben zou de
inbreuk niet zijn gepleegd. Alleszing bestaat er eensgezindheid in de Europesa rechtsieer en
rechispraak dat de schadevergoeding geen bestraffend karakter vermag te verkrijgen.

De rechibank cordestt dat de schadeberekening aangereikt door VDB (& rato van € 150 per
inbreukmakende fiets) omtrent de gederfde wins! niet kan gehandhaafd worden aangezien
volgende averwegingen dergelijke schadebenadering niet verantwoorden:

= VDB geeft aan nlet actief aanwezig te zijn in hat terfitarium wasr ITEK de fietsen voorzien
wan het inbreukmakenda taken te koop aanbiedt.

= De consument zal vask een fiets aanschaffen in zijn buurt {mogelijkheden 10t onderhoud
en gewoon logistiek am de aangekochte fiets te vervoaren),

= VDB bewlst onveldoende naar recht dat de € 150 / fiets oversenstemt met een ex asguo
&l bano bedrag (inhoudende de gederfde winst). Zo worden door VDB geen concrete cij-
fers aangereikt omtrent de gerealiseerde winst per fiets, de prijranketting tussen VDB en
de eigentijke verkoper, de prijszetting, de productiekosten, reclame-inspanningen, ..

De rechtbank herieidt de schads-sis tot € 40 / fiets (i.e. 40 x 463), i.2. € 18,520
Omtrent het geleden nadesl wordt gewezen op enerzijds de “infarieure kwalitei® van de aan-

geboden fiatsen onder het inbreukmakend merkt en anderzijds de *dumpingprijzen” waaraan
deze worden sangeboden.
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De rechtbank cordeelt dat de inferieure kwaliteit cnvoldoende naar recht wordt bewezen en
neamt dit element dan cok niet mes in de berekening van het geleden nadeal. Anderzjds
bewijst VDB wel voldoende naar recht dat de fietsen worden aangeboden onder een inbreuk-
makend merk aan prijzen die het imago van het merk OXFORD aantasten en Fet exclusief ka-
rakter van het merk aantastan.

Gezien deze baoordeling wordt het geleden nadeel (ex seguo et bono) bepaald op € 7.500.

De vordering (art. 2.21.1 BVIE) wordt gegrond geacht ten bedrage van € 26.020.

Winstafdracht (art, 2.21 4 BVIE]

De rechtbank aanvaardt het moedwillig karakter van de door ITEK gamaakte inbrauken. Zo
wordt gewezen op volgende elementen:

= De damesfisisen (338 in totaal) ziin in de cataloog van de producent ESPERIA voorzien
van de modelzanduiding DEVON. De DEVON-fielsen worden echier op de Benelux-
markt gebracht onder het OXFORD-tekan. Deze DEVON-fietsen zijn niet terug te vinden
in de cataloog van ESPERIA met aanduiding van OXFORD. De rechibank dient dan ook
af te lelden ult deze aangepaste modelbenaming dat ITEK moadwillig de modelsanduiding
OXFORD aanbracht met het duidelijk doel haar fietsen als OXFORD-fietsen kanbaar te
maken.

= In de publicitaire communicatia wordt het begrip OXFORD gebruikt los van enige verwij-
Zing naar de eigenlijke producent ESPERIA. De fietsen worden te koop aangeboden als
‘OXFORD HEREN OF DAMESFIETS 28" Voor de consument betreffen de aangegeven
fletsen wel degelijk OXFORD-fietsen, Dit is des te opmerkelijk aangezien in dezaifde
communicatie m.b.t. de koop-aanbleding van fietsen wordt verwezen naar de eigenlijk
merken; GIANT, GAZELLE, ..... Blijkbaar acht ITEK het niet noodzakelifk om m.b.t de
‘OXFORD HEREN OF DAMESFIETS 28" te wijzen op het gigenlijke merk: ESPERIA.

= Het bovenstaande wordt verstrekt door de plaats waar het begrip OXFORD wordt gebruikt
op de ESPERIA-fietsan, Dit betreft de schuinoplopende buis waar doorgaans het basis-
merk van de fiets s terug te vinden. De rechtbank verwijst naar de fietsen: GIANT, TREK,
GAZELLE, BATAVUS, BIANCHI, ...

Anderzilds wordt de bereksning van de winstafdracht, waarbij wordt gedoeld op de bruto-
winst, niet aanvaard. Van deze bruto-winst dienen immers de zogenaamde indrukbare kosten
te worden afgetrokken. Da rechtbank wordt hieromtrent in het ongewlsse gelaten,

De vordering tot winstafdracht wordt gegrond verklaard ter hoogte van 15% op de omzet {i.e.
15% van € 82,137 = € 13.820,55).



L

Rachthank van Kaophandel| Antwerpen, afdeling Antwerpan 4 /1403721 p. 13 van 16

M0 Cwverige varderingen

1; Informatieplicht {art, 2.22 4 BVIE)

- De gevraagde maatregel wordt niet als disproportioneal beschouwd In het llcht van de inbreuk
in hoofde van ITEK. De termijn voor het inwerkingtreding van deze maatregal wordt bepaaid
ap ¥ werkdagen na betekening van het vonnis,

2z, Publicatie van het fussen te komen vannis (2,227 BVIE)

- Het doel van het oplegaen van esn publicatie- of bekendmakingsmastregel is het begindigen
van de inbreuk dan wel van de ultwerking ervan. Confarm artikel 2,22 7. BVIE kan de rechter,
op vordering van de eiser, gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende mastrege-
len fof verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen, De doelsteliing betreft
een middel aan te reiken dat een betere doelireffendheld van de staking van de cnwettig prak-
tijk verzekert waarbij de maatregel vreemd moet zijn van elk idea van sanctie en geen publici-
tair voordeel (of ongerechtvaardigd schadehersiel) mag ontstaan.

In de belangenafweging omtrent het toestaan van de publicatismaatregel wordt rekening te
worden gehouden met volgende elemanten:

= Hetgegeven dat ean uitspraak geveld door de stakingsrechter uitvoerbaar is blj voorraad,

= Het gegeven van de opgelegde dwangsom en de garantie die wordt geboden aan VDB
dat het stakingsbevel wordt nageleafd,

= Het gegeven dat ITEK zelf een verstrekkende commercigle campagne opstartte waarki]
ter kwader treuw het OXFORD-merk werd gebruikt. Enkel een publicatie in dagblad (dat
hetzelfde doelpubliek bereiki als de oorspronkelijke cempagne) kan een beperking
Inhauden van de verdere schadelijke uitwerking van deze eerste Campagne.

In onderhavig geval wordt de publicatiernaatregel nutlig geacht In het licht van het watteli)k
dosl,

De vordering daartoe wardt gegrond verkiaard,
3, Uitvoarbaarheid bij voorraad

. De uitvoerbaarheid bij voorraad Is een vitzonderfijke maatregel die enkal kan worden bevolen
indien spacificke omstandigheden dit verantwoorden, De aard van inbreuk (merkanrachialiji)
en het schadevergrotende gevoly dat zou ontstaan zou de inbreuk kpends een beroepspro-
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cedure verdergezet worden, zijn van die sard dat de vitvoerbaarheid bij voorraad wordt aan-
vaard met batrekking tot de staking en het gestaakt houden,

Omirent de overge vorderingen (betaling van schadevergoeding en publicatie) is een dergelij-
ke specifieke omstandigheid niet aan de orde en zou, m.b.t. de publicatia, een eveniuala her-
ziening van onderhavige uitspraak een onherstelbare schade kunnen loebrengen aan ITEK

Om die reden oordeelt de rechtbank dat de vordering tot uitvoerbaarheid bij voorraad, met uit-
sluitsel van het vermogen tot kantonnement, enkel gegrond is omtrent de stakingsvordering.

4 [ dure

- ITEK betwist enkel de aankoop van de inbreukmakende fietsen docr VDB als “koslen van de
procedura”. De rechtbank volgt de ergumentatie van ITEK en cordeelt dat de aankoop van de
fietsan door VDB, dient beschouwd te worden als onderbouwing van haar argumentatie {en
onderdeal utmaken van de kosten van verdediging).

De overige kosten (naast de hoogte van de rechtsplegingsvergoeding) worden niet betwist.

- Als rechisplegingsvergoeding oordeelt de rechtbank dat deze dient bepaald te wwda.n op hat
basisbedrag. De zaak wordt niet alsdusdanig complex beschouwd dat een verhoging van de
rechtsplegingsvergoeding verantwoord s,

V. UITSPRAAK

De rechibank op legenspraak.

Verklaart de ingestelde eisen toelaatbaar en in volgende mate gegrond:

£eqgt voor recht dat gebruik in de Benelux door verweersters (of &én van han) van het teken OXFORD

of een overeenstemmend teken een inbreuk uitmaakt op de rechten van NV RIJWIELHANDEL GE-

BROEDERS VAN DEN BERGHE op de Benelux-merken "0XFORD" met inschrijvingsnummer 623532

en 948713 in de zin van artikel 2.20,1.8, en b. BVIE.

Beveelt de staking en het gestaakt houden van vermelde inbreuk onder verbeurte van ean dwangsom
ten bedrage van € 2.500 per product voorzien van het inbreukmakend teken of per dag dat nist wordt
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gehandald conform het tussan b komen vonnis, te rekenen vanaf da betekening van het lussen te

komen vonnis en met ean maximun van € 150.000,

Veroordeel verweersters, solidair, in solidurn, de ene bij gebreke aan de andere, van egn provisionele
schadevergoeding begroot op € 26.020,00 te vermeerderen met de gerechielijke intresten vanaf de
datum van uitspraak tof de datum van algehels betaling.

Veroordeelt verweersiers, solidalr, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, van de winst geno-
ten op de verkoop van de fietsen voorzien van het Inbreukmakend teken, provisioneel begroct op €
13.820,55 te vermeerderen mat de gerechielijke intresten aan de wettefijke intrestvoet vanaf de datum
van uitspraak iot de datum van algahele betaling.

Bavealt da mededeling san de NV RIJWIELHANDEL GEBEROEDERS VAN DEN BERGHE door 8°, 8°
en 10" verweerstar van een schriftelike door een erkende bedrijfsrevisor of registeraccountant gecon-
trclesrde en gewaarmerkie opgave van de hierna weergegeven gegevens (onder vooriegging van
kopieén van offertes enfof facturen, bankafschriften enfof andere relevante documentan) onder ver-
beurie van een dwangsom van € 2,000,00 per dag vertraging ingaand 7 werkdagen na betekening
van het tussen e kemen vannis en met een maximum van € 50.000:

* Het volledig aantal aangekochte, verkachte en in voomraad zijnde fietsen voorzien van het in-
braukmakend teken,

= De zankcop- en de verkoopprijs van de inbreukmakends producten

» De namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- an emailadressen van de leveranciers
van de inbraukmakende fistsen,

* Alle media waarin enfof dragers waarap de inbreukmakende producien aangeboden worden
of werden en/of waarin afbeeldingen van de Inbreukmakende producten zijn of waren opge-
nomen an'sf afgedrukt enfof afgebeeld, gespecifieerd naar soort media en/of drager, oplage
en'of datum,

* De voorraad brochures enf/of ander promotiemateriaal waarin de Inbreukmakende praducten
worgen sangeboden en/of waarin afbeeldingen van de Inbreukmakende producten ziin opge-
romean,

Beveelt de publicatia (op kosten van verweersters) van het tussen te komen vonnis in het Belang van
Limburg binnen de zes weken na betekening ervan op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per
dag dat hieraan niet wordt voldaan te rekenen vanaf de 7° werkdag na betekening van het tussen te
komen vonnig en met een maximum van € 50.000, en aan de NV RIJWIELHANDEL GEBROEDERS
VAN DEN BERGHE toe te staan het tussen fe komen vonnis te publicaren op haar webstek geduran-
de een periada van zes maanden vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis. '

Verklaart het vonnis ultvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verhaal en mat uitslufting ven de mo-
gelijkhaid tot kantonnement, doch beperit tot het bevel tot gesteakt houden en de toekomstige sta-
king.
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Wijst het anders en meargevorderde af als ongegrond.

Vercordeelt verweersters | solidair, Iin solidum, de ene bij gebreke aan de andere, tot betaling van de
van de kosten van het geding aan NV RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE, als
violgt begroot;

o Rolrecht verzoekschrift Beslag inzake namaak:€ 80,00

o Expeditie: €42,00

o Factuur 2014-01-00251 dd. 23 januari 2014: €1.124,83
o Ersloon deskundige: €2.738,23
o Factuur A20140813 dd. 11 februari 2014: €833 74
o Dagvaarding:; € 966,32

o Rechtsplegingsvergoeding: € 5.500,00

Dit vannis werd gewezen door de 7de kamer van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdellng
Antwerpen, waar zitting hadden:

5. Granata, rechter, voorzitter van de kamer
G. De Black, . rechier in handelszaken

R. Noerens, rechter in handelszaken

G. Verelst, griffier,

bijgestaan door de griffier. et

-

en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op 26 december Eulg,daur?:mlmn

<

G. Verelst

G, De Block



