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de vennootschap naar het recht van Antigua en Barbuda VELUM Ltd,

waarvan de maatschappelüke zetelgevestigd is te StJohn's Antigua.(Antigua en Barbuda), Cnr

Temple & Nevis Street,

de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales LASER P¡RronrunrucE EURoPE Ltd,

waarvan de maatschappelüke zetel gevestigd is te NN6 7PF Northampton (Verenigd Konink-

rijk), Station Works, Long Buckby,

eisende partij, vertegenwoordigd door mr Eric DE GRysE en mr Emmanuel CORNU, advocaten,

met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan L49 bus 20, voor wie ter zitting mr Dr GRvsr en mr Jan

Clltrtcx verschijnen,

TEGEN

de BVBA OerrrrnM,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 52, inge-

schreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0896.365.419,

de vennootschap naar Nederlands recht Trclruvrst,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9936 EZ Delfzijl, Tagrijn L - 3, Havennummer

270r,

verwerende partij, vertegenwoordigd door mr Geert PHtLtPsEN, advocaat, met kantoor te 201.8

Antwerpen, Mechelsesteenweg 27, voor wie ter zitting mr Kristien WEVERS verschijnt.

I. SITUERING VAN HET GESCHIL

De eisende partijen, de vennootschap naar het recht van Antigua en Barbuda.VeluH¡ Ltd en aan

de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales LAsER PERFoRMANcE EuRoPE, zijn merk-

houder en verdeler van de welgekende zeilboten van de loser-klasse. Thans verwijten zij de

verwerende partijen, de BVBA OprrreRv en de vennootschap naar Nederlands recht TEclNVEsr,

parallelimport van deze boten en onderdelen ervan vanuit Australië.

Deze inbreuken werden reeds vastgesteld naar aanleiding van een beslag inzake. namaak en

van een procedure voor de stakingsrechter.



fi48
Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen A/ts/4627 p. 3 van L0

II. PROCEDUREVERLOOP

Vrluv en LA5ER PERFoRMANcT hebben het geding ingeleid bij dagvaarding betekend op 24 april

2015,

De zaak werd door een beschikking gewezen op 5 juni 2015, zoals gewijzigd bij beschikkingen

van 18 september 2015 en 3 mei 2016 krachtens artikel 747,91 van het Gerechtel¡jk Wetboek

vastgesteld op de openbare zitting vanl*2 mei 2016, waarop de raadslieden van partijen wer-

den gehoord. De rechtbank zette de zaak in voortzetting op de zitting van 23 juni 2016 om aan

partijen toe te laten verdere besprekingen te voeren. Op deze zitting meldden zij dat deze be-

sprekingen geen resultaat hadden gekend, waarna de rechtbank de zaak in beraad Senomen

zonder verdere pleidooien.

Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald door de syntheseconclusies. De

rechtbank hield bij de beoordeling van het geschil dan ook rekening met:

de syntheseconclusie neergelegd op 4 maart 2016 en de stukken neergelegd door Vr¡-ulvl

en L¡sen PenFoRunrucr,

de 'aanvullende en hernemende syntheseconclusie' neergelegd op 29 april 2016 en de

stukken neergelegd op 3 mei 2016 door OPTITEAM en TEclNVEsr.

ln deze procedure werd de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

nageleefd.

III. DE VORDERING

De vordering van Vrluv en LnsEn PERFoRMANCE strekt tot de veroordeling van ORrtrEnv en Te-

ctNVEsr tot betaling van een schadevergoeding van €320.669,52, te vermeerderen met de ge-

rechtelijke interesten.

Zij vorderen verder dat zij zouden worden veroordeeld tot afdracht van de nettowinst op de

verkoop van zeilboten en toebehoren onder de merken in kwestie, en dat zij hiertoe zouden

worden veroordeeld om rekeníng en verantwoording af te leggen en dat OPTITEAM en Trc¡¡¡vEsr

zouden veroordeeld om alle inbreukmakende goederen waarvan zij niet kunnen aantonen dat

ze aan derden werden verkocht, terug te roepen uit het handelsverkeer en deze te laten ver-

nietigen, dit telkens onder verbeurte van een dwangsom.

IV. BEOORDELING

1. Veluv is houder van het Benelux-woordmerk loser, ingeschreven onder het nummer

323.458, alsook het beeldmerk bekend onder de naam sunburst, ingeschreven onder nummer

54i-.574:

7
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2. Krachtens artikel 2.20, 1". van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom heeft

een ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Krachtens punt a. van deze bepaling

kan de merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het ge-

bruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch

verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is inge-

schreven.

Krachtens artikel 2.20,2, wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken

met name verstaan:

a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of

het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

3. Krachtens deze bepalingen Vrluv zich verzetten tegen het gebruik van beide merken door

OplrEAM en TEclNVEsr, die zonder toestemming van Vrluv zeilboten en onderdelen ervan van

het merk loser uit Australië importeert.

De merkinbreuken op zich kunnen bezwaarlijk worden betwist, en OpTITEnvl en Trctlvrsr spre-

ken de vaststellingen van de deskundige die is overgegaan tot beslag inzake namaak in wezen

nipt tpse n"'-' --o- '

Het enige punt van discussie betreft de omvang van de schadevergoeding waarop Vrluvl en

LRsen P¡RToRMANCE EUROPE aanspraak kunnen maken.

4. Vrluvl en Lns¡n PenroRvRticE EuRopE maken geen onderscheid tussen welk deel van d-e

schadevergoeding aan wie van hen toekomt.

5. OplrEAM en Teclruvrsr betwisten sommige onderdelen van de redenering van VeLUvl en

Lasrn PEnronMANcE EuRopE, en gaan daarentegen uit van het weinig realistische standpunt dat

zij geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.

2. De winstderving

6. ln eerste orde maken Vrluu en LnseR PERFoRMANcE EuRopE aanspraak op de winsten die zij

ten gevolge van de merkinbreuken hebben moeten derven.

Zij definiëren dit als "het verlies dat het slachtoffer van de inbreuk geleden heeft aan minder-

inkomsten omwille van de aanwezigheid van de inbreukmakende producten of diensten" (Chr.

RoNSE, 'De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding', in F. Bnlsotrl

(ed.), Soncties en procedures in intellectuele rechten, Larcier, 20Og (22t) 237, nr 18\.
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7, Krachtens artikel 2.2!,5. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom kan de

merkhouder de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentie-

houder instellen, onverminderd de aan deze laatste toegekende bevoegdheid.

Thans verwijzen Vuuvl en Ltsrn PERFoRMANcE EuRopE van deze mogelijkheid gebruik te maken,

zonder er evenwel gebruik van te maken: zij vorderen de schadevergoeding in eigen naam en

voor eigen rekening, en niet in naam van de verdeler in de Benelux, de niet nader bepaalde

ve n nootscha p (?) Sar LcTNTER-MARtNA M ut DERZAND

8. Vrlun¡ en L.qsen PERFoRMANcE EuRopE begroten hun winstderving aan de hand van de winst

die zij zouden zijn misgelopen doordat OPTITEAM en Trc¡ruvrsr producten van ongeoorloofde

oorsprong hebben aangekocht

De indrukmakende massa vormt daarom inderdaad de aanwezige producten, die niet bij hen

werden aangekocht terwijl dit, in normale omstandigheden het geval zou moeten zijn geweest.

Het is daarbij irrelevant of deze producten uiteindelijk op de markt zijn beland:de schade voor

VELUM en L¡sen PERFoRMANcE EuRopE moet worden gesitueerd op het ogenblik van de misgelo-

pen verkoop voor henzelf.

9. Zij brengen als hun stuk Vl.1 een document bij dat hun vordering van € L74.608,00 aan

winstderving moet staven. Zij maken hierbij, aan de hand van hun (aanzienlijke) winstmarges,

duidelijk hoeveel hun winstderving voor de aangetroffen goederen bedraagt.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de kolom RRP, ,Recommended Retoil Price (aanbevo.len

verkoopprijs), in tegenstelling tot hetgeen men zou kunnen denken, kennelijk eigen groothan-

delsprijs is, en niet de prijs van detailhandel (retøil) aan de consument. Een vergelijking op de

website van het hogergenoemde Sltcr¡¡ren (<www.sailcenter.com>), waar de optie bestaat

om de prijzen in Pond Sterling weer te geven, leert dat de verkoopprijzen aldaar (iets, maar

niet beduidend) hoger liggen dan deze aangegeven in de tabel. De eindverkoper realiseert dan

ook een eigen marge.

De wìnstderving kan dan ook op € 174.608,00 worden begroot.

10. Op¡TEAM en TEctNVEsr tonen bovendien aan dat Oplrrnu na het beslag inzake namaak nog

goederen online is blijven aanbieden. Sommige van deze producten komen niet voor op de lijst

van de aangetroffen goederen, zodat moet worden besloten dat het om nieuw aangekocht

materiaal gaat.

Bij gebrek aan verduidelijking vanwege OplrEAM, acht de rechtbank het gepast om de begro-

ting van € 25.000,00 ex aequo et bono te volgen.

11. Op grond van deze elementen moet de vordering wat betreft de winstde-rving van

€ 199.608,00 gegrond worden verklaard.

Er bestaat echter geen reden om deze slechts voorlopig te begroten.
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3. Het geleden verlies

12. Verder maken Vrluvr en LAsER PeRroRvnrucE EuRopE aanspraak op vergoeding voor het ver-

lies dat zij door de merkinbreuk zouden hebben geleden. Zij begroten hun rechtstreekse scha-

de op dit vlak op € 100.000,00.

13. De rechtbank stelt vast dat het hier niet gaat om 'namaak' in de traditionele beteken¡s van

het woord gaat. De inbreukmakende goederen zijn niet het resultaat van ongeoorloofd kopi-

eren. lntegendeel, ze zijn originele stukken, die echter inbreuk maken op de segmentatie van

de wereldmarkt die de merkhouders tot stand hebben gebracht (en wat hun recht is). Dit be-

invloedt echter wel de beoordeling wat betreft de vermeende reputatieschade. lronisch ge-

noeg kan daardoor ook geen argument worden geput uit de herkomstaanduidingsfunctie van

het merk: de goederen hebben, qua vervaardiging en kwaliteit, de 'correcte' oorsprong. Alleen

werden zij verkregen via een kanaal dat niet het 'juiste' is, in de wereldorde geschapen door

de merkhouders. Noch de bekendheid van de merken in kwestie, noch hun reputatie is daar-

door aangetast: de eindklant zal het verschil niet eens merken.

Het is bovendien niet omdat een.merkinbreuk vast staat - en ook als dusdanig doçr deze en

andere rechtscolleges werden vastgesteld - dat het bestaan van reputatieschade vast staat.

Het geleden verlies wordt op dit vlak dan ook begroot op één symbolische euro.

14. Verder maken VELUM en LrsrR PERFoRMANcE EuRopE aanspraak op vergoeding van de kosten

in het kadervan deze procedure, en begroten deze op € 6.061,82 aan externe en € 10.000,00

aan interne kosten.

Oprrc¡vr en TrctNvrst kunnen niet worden gevolgd daar waar zij argumenteren dat deze scha-

de reeds zou gedekt zijn (en verder uitgesloten) via de rechtsplegingsvergoeding. Deze ver-

goedt enkel (op forfaitaire wijze) de kosten van bijstand van een advocaat. De kosten die de

partij zelf heeft moeten uitstellen, onder meer aan vergaderingen met deze advocaat, vailen

hier vanzelfsprekend niet onder.

Alle andere kosten gemaakt om de vordering tot schadevergoeding te kunnen stellen, behoren

zelf tot de schade en komen dan ook in aanmerking voor integrale vergoeding.

15. Tenslotte vorderen VELUM en L¡sEn PERFoRMANCE EuRopE een schadevergoeding van

€ 5.000,00 aan morele schade.

Zij onderscheiden deze echter niet van de vordering voor reputatieschade - waarover verder

meer - noch tonen zij aan hoe zij, als rechtspersoon, morele schade hebben geleden.

4. De winstafdrøcht

16. Vrluv en LRseR PERFoRMANCE EuRopE maken verder aanspraak op winstafdracht van Opl-
TEAM en Trctruvrsr en op terugroeping van de verkochte inbreukmakende goederen.

17. Krachtens artikel 2.2!,A,van het Berrelux-verc.lrag inzake de irrtellectuele eigendom kan de

merkhouder, naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, een vordering instel-
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len tot het afdragen van de inbreuk genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en

verantwoording dienaangaande. lndien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader

trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding

geven, wijst hij de vordering af.

Krachtens artikel 2.22,I. heeft de merkhouder de bevoegdheid roerende zaken, waarmee een

inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de productie van die zaken,

als.:ijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te

vorderen. De vordering wordt afgewezen, indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt.

fé. Oe kwade trouw van OprrEnv en Tecr¡rvEsr staat vast: zij hadden kennis van het feit dat zij

een merkenrechtelijke inbreuk begingen, hetgeen blijkt uit de bewuste vermelding van de

Australische oorsprong van hun materiaal alsook van de vermeldingen "niet origineef' en "re-

plica" op dit materìaal.

Nu niet mogelijk was te achterhalen welke de winst is geweest die Oprrrnv en TEcINVEST met

de verkoop van het inbreukmakend materiaal hebben gerealiseerd, en of een veroordeling tot

winstafdracht zich opdringt, zal Optnrnv worden veroordeeld tot afleggen van rekening en

verantwoording. De boekhoudkundige documenten waarvan cijfermateriaal zwart werd ge-

maakt naar aanleiding van het beslag inzake namaak zal moeten worden bijgebracht.

19. De rechtbank oordeelt tenslotte dat de situatie van derden te zeer zou worden aangetast

door de terugroeping van de verkochte goederen, zodat zij het niet opportuun acht om hierop

in te gaan.

20. Veluv en LnseR PERFoRMANcE EuRopE vorderen dat het vonnis voorlopig uitvoerbaar zou

worden verklaard met uitsluiting van het kantonnement. De voorlopige uitvoerbaarheid kan

worden toegestaan, doch het kantonnement is een recht van de veroordeelde partij. Het kan

slechts worden uitgesloten wanneer de partij die de uitsluiting ervan vordert, aantoont dat

vertraging in de betaling haar aan een ernstig nadeel blootstelt. Zij motiveren hun verzoek tot

uitsluiting van het kantonnement niet en levert het bewijs van dit ernstig nadeel niet.

V. DE PROCESKOSTEN

21. Krachtens artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis de in het

ongelijk gestelde partij in de kosten. Krachtens artikel 1018, 6' van het Gerechte[¡jk Wetboek

omvatten deze kosten de rechtsplegingsverþoeding.

Voor het berekenen van de rechtsplegingsvergoeding moet volgens artikel 2 van het Koninklijk

Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding

bedoeld in artikel IO22van het GerechtelijkWetboek en totvaststellingvan de datum van in-

werkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaal-

baarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, het be-

drag van de vordering te worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618

Ger.W.
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22. Volgens deze regels ligt de vordering van VELUM en LASER PERFoRMANcE EuRopE vervat ¡n de

schijf van € 250.000,01 tot € 500.000. Conform ditzelfde K.8., en bij gebrek aan verzoek van de

partijen om hiervan af te wijken, bedraagt de rechtsplegingsvergoeding dus het basisbedrag

van € 8.400,00.

23. De partij tegen wie verschillende partijen onderscheiden vorderingen hebben ingesteld,

heeft recht op een rechtsplegingsvergoeding van elk van de in het ongelijk gestelde partijen

afzonderlijk.

Wanneer meerdere partijen in het gelijk zijn gesteld, heeft iedervan hen afzonderlijk recht op

een rechtsplegingsvergoeding, ongeacht of zij al dan niet samen met één of meerdere andere

in het gelijkgestelde partijen worden bijgestaan door eenzelfde advocaat en ongeacht of zij al

dan niet in dezelfde zin hebben geconcludeerd. Het totaal van de ten laste van de in het onge-

lijk gestelde partij toegekende rechtsplegingsvergoedingen mag echter niet meer bedragen dan

het dubbel van de maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is

om de hoogste vergoeding te eisen, aanspraak kan maken.

Gelet op de concrete elementen van de zaak stelt de rechtbank vast dat de zaak geen afzon-

derlijke geschillen betreft, zodat er geen aanleiding bestaat om meerdere rechtsplegingsver-
goedingen toe te kennen: Veluv en Llsen PERFoRMANcE EuRopE hebben er zelf voor gekozen om

geen onderscheid te maken tussen hun respectieve vorderingen, maar integendeel om hun

schade gezamenlijk te vorderen

24. VELUM en LasrR PERFoRMANcE EuRopE zijn BTW-plichtig en kunnen de BTW op de beteke-

ningskosten recupereren, zodat er geen aanleiding bestaat om deze toe te kennen.

ñ^-- l---r-.- 
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F-ue¿e Kusten ¿uilen udf I flraicf (JoK Kulrilen woruefì toegeKeflo tefl oetope vaft t€ zy),5J +

€ 153,70 =l€449,25.

VI. BESLISSING

Rechtdoende op tegenspraak en na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot
volgende beslissing:

zij verklaart de vordering toelaatbaar en als volgt gegrond,

zij veroordeelt de BVBA OerìTEAM en de vennootschap naar Nederlands recht TECTNVEST

hoofdelijk tot betaling aan de vennootschap naar het recht van Antigua en Barbuda Vrluv
Ltd en aan de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales LAsER PERFoRlvr¡ruce Eu-

RoPE van het bedrag van € 215.6 69,82, te vermeerderen met de vergoedende gerechtelijke

interesten aan de wettelijke interestvoet in burgerlijke- en handelszaken bepaald in artikel

2, 5 1 van de Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest, zoals'gewijzigd door
artikel 87 van de Programmawet (l) van 27 december 2006 vanaf datum van dagvaarding,

zijnde 24 april2015 tot op datum van volledige betaling,
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zij beveelt de BVBA Opr¡rrnv tot overlegging van de facturen en boekhoudkundige docu-

menten die naar aanleiding van het beslag inzake namaak waren voorzien van zwart ge-

maakte getallen,

zij verzendt de zaak wat de mogelijke winstafdracht betreft nåar de bijzondere rol in af-

wachting van een onderzoek en eventuele bijkomende vordering vanwege de vennoot-

schap naar het recht van Antigua en Barbuda Veluvr Ltd en aan de vennootschap naar het

recht van Engeland en Wales LASER PERFoRMANcE EuRoPE,

zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend,

zij verklaart dit vonnis voorlopig uitvoerbaar,

zij verwijst de BVBA Oprrr¡nvr en de vennootschap naar Nederlands recht 'Írclruvrst in de

kosten van het geding, die door de vennootschap naar het recht van Antigua en Barbuda

VEluw Ltd en aan de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales LAsER PERFoRMAN-

ce EuRopr worden begroot, en door de Rechtbank worden vereffend op de dagvaardings-

kosten van € 449,25 en de rechtsplegingsvergoeding van € 8.400,00.

Dit vonnis werd gewezen door de 18de kamer van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, waar zitting hadden:

F. BLocKX, rechter, voorzitter van de kamer,

D. EysrNanaNots, rechter in handelszaken,

M. TAEvMANs, rechter in handelszaken,

G. Ve netsr, griffier,

en uitgesproken in openbare zitting van diezelfde kamer op 7 juli 2016 door de voorzitter, bij-

gestaan door de griffier.

\

i.
G. Verelst F. BIockx

M. Taeymans enbrandts
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Bij toepassing van artikel 785 van het Gerechtelijk Wetboek verklaart ondergetekende griffier
dat de heer M. TAEYMANS, rechter in handelszaken, in de onmogelijkheid verkeert om d¡t vonn¡s

te ondertekenen waaryoor h¡j aan de beraadslaging heeft deelgenomen.

G. Verelst

I




