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de BVBA MOROCCO TRADING,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Industrielaan 51, ingeschre-
ven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.367.605,

de heer A ,

wonende te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 407,

eisende partij, vertegenwoordigd door mr Frederic CORNETTE en mr Thomas POELS-RYCKEBOER,
advocaten, met kantoor te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 3, voor wie ter
zitting mr POELS-RYCKEBOER verschijnt,

TEGEN

de BVBA LES JUMEAUX,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Artanstraat 18, ingeschre-
ven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0877.70.612,

verwerende partij, vertegenwoordigd door mr Dirk MERCKX, advocaat, met kantoor te 1600
Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 15B.

I. SITUERING VAN HET GESCHIL

De eisende partij, de BVBA MOROCCO TRADING, en de verwerende partij, de BVBA LES JUMEAUX,
zijn allebei actief op het vlak van de verkoop van olijven, noten en gedroogd fruit, dit onder
meer op markten. Thans stelt MOROCCO TRADING dat LES JUMEAUX gebruik maakt van een logo
alsook van een algemene ‘look and feel’ dat zeer sterk gelijkt op het hare, en dit een inbreuk
zou uitmaken op zowel merkenrechten als op de eerlijke marktpraktijken.

De tussenkomende partij, de heer A , is titularis van de beeldmerken in
kwestie.

II. PROCEDUREVERLOOP

Het geding werd ingeleid bij dagvaarding betekend op 16 oktober 2015.
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De zaak werd door een beschikking gewezen op 21 oktober 2015 krachtens artikel 747, § 1 van
het Gerechtelijk Wetboek vastgesteld op de zitting van 16 december 2015, waarop zij op initia-
tief van partijen werd uitgesteld.

De heer A kwam tussen bij verzoekschrift neergelegd op 20 november 2015.

De zaak werd in beraad genomen op de openbare zitting van 10 februari 2016 nadat de raads-
lieden partijen werden gehoord.

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 6 januari 2016 en de stukken neergelegd door MOROC-
COo TRADING en de heer A ,

— de syntheseconclusie neergelegd op 18 januari 2016 en de stukken neergelegd op 4 de-
cember 2016 door LES JUMEAUX.

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

I1l. DE VORDERING

De vordering van MOROCCO TRADING en van de heer A strekt tot de veroordeling van
LES JUMEAUX ertoe te horen vaststellen dat deze laatste inbreuk maakt op de Benelux beeld-
merken met nummer 0702602 en 0776093, en dat zij door het gebruik van dit logo en de in-
richting van haar marktkraam in de kleur oranje een inbreuk maakt op de eerlijke marktprak-
tijken, en haar de staking ervan te horen bevelen onder verbeurte van een dwangsom.

Zij vordert ook dat LES JUMEAUX zou worden veroordeeld tot uithanging van dit vonnis op haar
marktkraam en te publiceren op haar website.

IV. BEOORDELING

1. De vordering gebaseerd op het merkenrecht

1. Krachtens artikel 2.20, 1 van het Benelux—verdrag inzake de intellectuele eigendom geeft
het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht en kan de merkhouder op grond van
zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het ge-
bruik van een teken verbieden.

Krachtens artikel 2.21, 1 kan de merkhouder, onder dezelfde voorwaarden, op grond van zijn
uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het in die bepaling be-
doelde gebruik lijdt.
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2. Krachtens artikel 2.32, 1 kan het merk voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel
van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven.

Krachtens artikel 2.32, 4 is de licentiehouder bevoegd in een door de merkhouder ingestelde
vordering als bedoeld in artikel 2.21, lid 1 en 2, tussen te komen om rechtstreeks door hem
geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde geno-
ten winst te doen toewijzen. Krachtens artikel 2.32, 5 kan de licentiehouder een zelfstandige
vordering zoals bedoeld in het vorige lid slechts instellen indien hij de bevoegdheid daartoe
van de merkhouder heeft bedongen.

Uit deze bepalingen volgt dat de licentiehouder geen zelfstandige vordering kan stellen op
grond van artikel 2.20, tenzij hij deze mogelijkheid heeft bedongen van de licentiegever. Uit de
rechtspraak van het Benelux—Gerechtshof (28 februari 2013 in zaak A 2001 / 2) volgt dat een
loutere mondelingen licentie niet voldoet aan de rechtszekerheidsvereisten vervat in artikel
2.32.

Nu MoRrocco TRADING geen schriftelijke licentieovereenkomst bijbrengt waaruit blijkt dat de
heer A haar het recht om een stakingsvordering in te stellen zou hebben gegeven,
moet haar hoofdvordering dan ook ontoelaatbaar worden verklaard.

3. Een tussenvordering, die door een partij in het geding tegen een andere partij in het ge-
ding bij conclusie wordt ingesteld en een veroordeling nastreeft die, hoewel zij met de hoofd-
vordering verband houdt, een daarvan onafhankelijk voorwerp heeft, blijft als hoofdvordering
bestaan wanneer de gedinginleidende hoofdvordering niet ontvankelijk of niet gegrond wordt
verklaard.

Nu de vordering in tussenkomst van de heer A exact hetzelfde voorwerp heeft als
de hoofdvordering van MOROCCO TRADING, is zij niet autonoom en volgt haar ontoelaatbaarheid
uit die van de hoofdvordering.

2. De vordering gebaseerd op de eerlijke marktprakijken

4. MOoROCCO TRADING en de heer A stellen verder dat de wijze waarop LES JUMEAUX
haar marktkramen inricht, ingaat tegen de eerlijke marktpraktijken.

5. Krachtens artikel VI.104 van het Wetboek Economisch Recht is elke met de eerlijke markt-
praktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer
andere ondernemingen schaadt of kan schaden, verboden.

Krachtens artikel VI.105, 1° van het Wetboek Economisch Recht is elke reclame van een on-
derneming verboden die bestanddelen in acht genomen, op enigerlei wijze, met inbegrip van
haar voorstellingswijze, de persoon tot wie zij zich richt of die zij bereikt, misleidt of kan mis-
leiden omtrent de hoedanigheid, kwaliteiten, kwalificaties en rechten van een onderneming,
zoals haar identiteit, en die daardoor haar economisch gedrag kan beinvloeden, of die om die
redenen een onderneming schade toebrengt of kan toebrengen.
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6. Uit de gegevens die partijen bijbrengen blijkt dat LEs JUMEAUX haar marktkraam waarmee
onder de naam Marrakech olive olijven, noten en gedroogd fruit verkoopt, op quasi dezelfde
wijze heeft gedecoreerd als de marktkraam waarmee MOROCCO TRADING (Morocco nuts) exact
dezelfde waren aan de man brengt.

Vooral de kenmerkende, oranje kleur is hier dominant. De gelijkenis wordt daarbij versterkt
door het gebruik van een logo dat sterk gelijkend is, vooral door de ovalen vorm die langs de
bovenkant open staat, het gebruik van palmbomen en de zowel auditieve als geografische as-
sociatie Morocco — Marrakech (dit is evenwel geen doorslaggevend element, maar draagt al-
leszins bij tot de verwarring).

LES JUMEAUX tracht dit al te gemakkelijk af te doen door te stellen dat MOROCCO TRADING geen
monopolie heeft op “mediterrane kleuren”. Dit is inderdaad het geval, maar waarom dan exact
dezelfde ‘mediterrane kleur’ kiezen? Als er al een verschil zou zijn in tinten van oranje, dan is
dit voor de gemiddelde consument al niet waarneembaar. Beide kramen staat immers niet
naast elkaar.

De rechtbank moet dan ook vaststellen dat, algemeen genomen, de gelijkenissen groter zijn
dan de verschillen en beide decoraties dezelfde globale indruk aan de consument nalaten.

Gelet op het identieke karakter van de diensten, moet deze gelijkenis worden beschouwd als
een oneerlijke marktpraktijk. Hetzelfde geldt wat betreft haar website.

De vordering is in zoverre dan ook gegrond.

7. Aangezien het niet kan bijdragen tot de staking van de inbreuk, zal de gevraagde publica-
tiemaatregel worden afgewezen.

V. DE PROCESKOSTEN

8. 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 Gerechtelijk Wetboek
omvatten deze kosten de rechtsplegingsvergoeding.

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 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van 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 (hoofd)vordering te worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562
en 618 Ger.W.

9. Volgens deze regels is de vordering van MOROCCO TRADING en de heer A niet in
geld waardeerbaar. Conform ditzelfde K.B., en bij gebrek aan verzoek van de partijen om hier-
van af te wijken, bedraagt de rechtsplegingsvergoeding dus het basisbedrag van € 1.320,00.
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10. Wanneer meerdere partijen in het gelijk zijn gesteld, heeft ieder van hen afzonderlijk recht
op een rechtsplegingsvergoeding, ongeacht of zij al dan niet samen met één of meerdere an-
dere 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
ongelijk gestelde partij toegekende rechtsplegingsvergoedingen mag echter niet meer bedra-
gen dan het dubbel van de maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die
gerechtigd is om de hoogste vergoeding te eisen, aanspraak kan maken.

VI. BESLISSING

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

— zij verklaart zowel de hoofdvordering als de vordering in tussenkomst, voor zover geba-
seerd op het merkenrecht, ontoelaatbaar,

— zij verklaart deze vorderingen, voor zover gebaseerd op de marktraktijken, toelaatbaar en
als volgt gegrond,

— zij stelt vast dat het gebruik van een marktkraam van oranje kleur en voorzien van een ova-
len logo dat langs de bovenzijde open, voorzien is van palmbomen om olijven, noten en
gedroogde vruchten te verkopen ingaat tegen de eerlijke marktpraktijken en veroordeelt
de BVBA LES JUMEAUX tot staking ervan, dit onder verbeurte van een dwangsom van
€ 1.000,00 per inbreuk, te verbeuren drie maanden na betekening van dit vonnis,

— zij stelt vast dat dit gebruik op de website «www.marrakech-olive.be» eveneens ingaat te-
gen de eerlijke markpraktijken, en beveelt de staking hiervan onder verbeurte van een
dwangsom van € 100,00 per dag, te verbeuren één maand na betekening van dit vonnis,

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

— zij verwijst de BVBA LEs JUMEAUX in de kosten van het geding, die door de BVBA MoOROCCO
TRADING en de heer A worden begroot, en door de Rechtbank worden
vereffend op de dagvaardingskosten van € 469,05 en de rechtsplegingsvergoeding van
€1.320,00 voor elk van hen.

Dit vonnis werd gewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen:

F. BLOCKX, rechter, waarnemend voorzitter,
L. BOETS, griffier,

en uitgesproken in openbare zitting op 9 maart 2016 door de voorzitter, bijgestaan door de
griffier.
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L. Boets F. Blockx
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2016/AR/1068

BVBA LES JUMEAUX, met vennootschapszetel gevestigd te 1030 Schaarbeek, Artanstraat 18
en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen ander nr. 0877.790.612;

appellante,

vertegenwoordigd door mr. Michaél Boudry loco mr. Dirk Mercky, advocaat te 1600 Sint-
Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 15h (ref.: 13.955);

tegen het vonnis van de voorzitter van de rechtbhank van keophandel Antwerpen, afdeling
Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, van 9 maart 2016, aldaar gekend onder nr. A.R.
A/15/10766;

tegen:

1. BUBA MOROCCO TRADING, met vennootschapszetel gevestigd te 2900 Schoten,
Industrielaan 51 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nr;
0464,367.605;

A

geintimeerden,

de eerste geintimeerde Is verschenen In de persoon van A in zijn
hoedanigheid van zaakvoerder, de tweede geintimeerde is verschenen in persoon en bei-
den werden bijgestaan door mr. Thomas Poels-Ryckeboer in eigen naam én tevens loco
mr. Frederik Cornette, beiden advocaat te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12
bus 3 (ref.: FC 82152286);

(FE T

Gelet op het bestreden vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel
Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, van 9 maart 2016, dat op
22 april 2016 werd betekend, alsmede het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter
griffle van dit hof op 18 mel 2016.

[ Pace  01-00000759403-0002-0014-01-01-4 |
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1. De feiten
De ter zake dienende feiten kunnen als volgt worden samengevat:

- de eerste geintimeerde en de appellante zijn beiden actief op het vlak van de verkoop van
olijven, noten en gedroogd fruit, en dit onder meer op markten;

- de tweede geintimeerde is de houder van de volgende beeldmerken die bij het Benelux-
merkenbureau ingeschreven zijn onder de nrs. 0702602 (inschrijving 1 juni 2002) en
0776093 (inschrijving 7 maart 2006);

Albeeicing van hei beeidmerk

b oA

Classificatie von de beeldelementen, wpe merk Hevren, onderschedende «lementen

‘“{.;*;‘?;ﬁ*’ﬁ'; ps werk Hesreny ondarschuidesda slamerten CFE 5.1.12/6.1.2:561325
-va.t.‘mjs. ;‘Lm = Zwart, oranje, geel, rood.

de appellante Is de houder van het volgende beeldmerk dat bij het Beneluxmerken-
bureau ingeschreven is onder nr. 0957547 (inschrijving 10 juni 2014);

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatio van de becldelomanten, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 5.1.12:5.7.19:26.1.3-4-16
= Orange, difiérentan teintas de jauna, vort foncd, brun, noir et
blanc.

(vrije vertaling uit het Frans; aranje, verschillende tinten geel, donkergroen, bruin, zwart en wit)

de geintimeerden stellen dat de appellante gebruikmaakt van een logo alsook van een
algemene “look and feel” dat zeer gelijkt op die van de eerste geintimeerde, wat een in-
breuk zou maken op de merkenrechten als op de eerlijke marktpraktijken,

2. De voorafgaande rechtsoleging

2.1, Op 16 oktober 2015 werd dagvaarding uitgebracht door de eerste geintimeerde, de
BVBA Morocco Trading, ten laste van de appellante, de BVBA Les Jumeaux.

[T race  0i-noooo759403-0003-0014-03-03-4 |
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Per verzoekschrift neergelegd op de griffie op 20 november 2015 is de tweede geintimeerde,
de heer A , vrijwillig tussengekamen.

Wat betreft het voorwerp van de vorderingen verwijst het hof ter zake naar het bestreden
vonnis,

2.2, Bij bestreden vonnis van 9 maart 2016 werd(en):

de hoofdvordering van de eerste geintimeerde en de vordering in tussenkomst, voor
Zover gebaseerd op het merkenrecht, ontoelaatbaar verklaard;

deze vorderingen, voor zover gebaseerd op de marktpraktijken, toelaatbaar en als volgt
gegrond verklaard:

vastgesteld dat het gebruik van een marktkraam van oranje kleur en voorzien van een
ovalen logo dat langs de bovenziide open, voorzien is van palmbomen om olijven, noten
en gedroogde vruchten te verkopen, ingaat tegen de eerlijke marktpraktijken en werd de
appellante veroordeeld tot de staking ervan, dit onder verbeurte van een dwangsom van
1,000,00 EUR per inbreuk, te verbeuren drie maanden na betekening van het vonnis;

vastgesteld dat dit gebruik op de website “www.marrakech-olive.be” eveneens ingaat
tegen de eerlijke marktpraktijken en werd de staking hiervan bevolen onder verbeurte
van een dwangsom van 100,00 EUR per dag, te verbeuren één maand na betekening van
het vonnis;

de appellante veroordeeld tot de kasten van het geding, in hoofde van de geintimeerden
begroot op: dagvaardingskasten: 469,05 EUR en de rechtsplegingsvergoeding: 1.320,00
EUR voor elk van hen.

3. De standpunten in hoger beroep

3.1. Op 18 mei 2016 werd voor de BVBA Les Jumeaux een verzoekschrift tot hoger beroep
neergelegd.

3.2. De appellante vraagt bij beroepsbesluiten neergelegd op de griffie op 5 augustus 2016:

het hoger beroep toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond te verklaren;

het bestreden vonnis te hervormen;

[T race  03-00000759403-0004-0024-03-03-4 |
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opnieuw recht doende;

- de oorspronkelijke vorderingen van de geintimeerden integraal af te wijzen als ontoe-
laatbaar, onontvankelijk minstens ongegrond;

- beide geintimeerden in solidum te veroordelen tot de kosten van het geding, hierin be-
grepen de rechtsplegingsvergoeding confarm artikel 1022 Ger.W. en het KB van 26 okto-
ber 2007 begroot op 1.440,00 EUR voor de procedure in eerste aanleg en op 1.440,00
EUR voor de beroepsprocedure;

in ondergeschikte orde:

- de eerste geintimeerde te veroordelen tot de kosten van het geding, met name de dag-
vaardingskosten ten bedrage van 469,05 EUR en de rechtsplegingsvergoedingen van
1.440,00 EUR voor elke aanleg;

- tezeggen voor recht dat het door de eerste rechter bevolen stakingsverbod geen toepas-
sing vindt:
¢ indien het merk van de appellante gebruikt wordt zonder dat dit gepaard gaat met het
gebruik van de oranje kleur, of
“ Indien het merk van de appellante in die zin aangepast zou worden dat niet langer
palmbomen afgebeeld worden en de ovaal bovenaan gesloten is.

3.3. De geintimeerden hebben bij conclusies neergelegd op de griffie op 6 juli 2016 inciden-
teel beroep ingesteld en zij vragen bij syntheseberoepsconclusies neergelegd op de griffie op
13 september 2016:

- het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
- hetincidenteel beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;

- dienvolgens, in hoofdorde, de vorderingen van de geintimeerden toelaatbaar en gegrond
te verklaren;

- vast te stellen dat het gebruik door de appellante van het logo “Marrakech olive” @
op publiciteit, promotiemateriaal, op een website, bij de inrichting van marktkramen of
eender welk ander publiek gebruik ervan, een inbreuk uitmaakt op Beneluxbeeldmerken
nrs. 0702602 en 0776093 op naam van de tweede geintimeerde, de heer A ,in
de zin van artikel 2.20.1.b BVIE;

D1-00000759403-0005-003Y -Bl-[]]:-’-i—l
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- vast te stellen dat het gebruik door de appellante van het logo “Martakech olive” m
op publiciteit, promotiemateriaal, op een website of eender welk ander publiek gebruik
ervan, evenals de inrichting van de marktkramen van de appellante in de kleur oranje en
het gebruik van de kleur oranje op de website van de appellante, een inbreuk uitmaakt op
de artikelen VI.97, 2° en 6°, VI.105, 1° en VI.104 WER;

- dienvolgens de appellante te horen bevelen om deze inbreuken met onmiddellijke ingang
te staken en gestaakt te (doen) houden, onder verbeurte van een direct opeisbare
dwangsom van 5.000,00 EUR per enkelvoudige overtreding en per dag, en dit binnen de
vijf dagen na betekening van het tussen te komen arrest;

- het uithangen van het arrest te bevelen op de marktkramen van de appellante en even-
eens de publicatie op de thuispagina van “www.marrakech-olive.be” van de appellante te
bevelen, zoals hierna gepreciseerd, telkens gedurende een termijn van twee maanden,
en dit binnen de vijf dagen na betekening van het tussen te komen arrest:

“Bij arrest van {c{atum} heeft het Hof van Beroep te Antwerpen ons bevolen ieder gebruik

van het logo wm staken, aisook het gebruik van de kleur oranje bif de inrichting van
ohze marktkramen en op onze website, aangezien zulks de rechten van de BVBA Morocco
Trading, handeldrijvend onder de naam Morocco Nuts, en dhr. A

schendt. Om het volledige arrest te lezen, klik hier”;

- ondergeschikt, minstens het bestreden vonnis te bevestigen;

- in elk geval, de appellante te veroordelen tot de kosten van het geding, hierin begrepen
de dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.440,00 EUR conform
artikel 3 van het KB van 26 oktober 2007 voor de eerste als de tweede geintimeerde, zo-
als hiernavolgend in concreto begroot:

- dagvaardingskosten: 469,05 EUR

- rechtsplegingsvergoeding Moracco Trading eerste aanleg: 1.440,00 EUR

- rechtsplegingsvergoeding A eerste aanleg: 1.440,00 EUR

- rechtsplegingsvergoeding Morocco Trading beroep: 1.440,00 EUR

- rechtsplegingsvergoeding A beroep: 1.440,00 EUR
4. Beoordeling

4.1, Ontvankelijkheid van het hoger beroep en het incidenteel beroep

Er worden geen argumenten aangaande een magelijk onontvankelijk hoger beroep voor-
gedragen; evenmin wat hetreft het incidenteel beroep.
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Het hoger beraep en het incidenteel beroep komen, naar vorm en termijn, ontvankelijk
voaor.

4.2, Grond van de betwisting
4.2.1. De ingeroepen inbreuken op het merkenrecht

4.2.1.1. De vorderingen van de geintimeerden strekken ertae voor recht te doen zeggen dat
de appellante op grond van artikel 2.20.1.b BVIE inbreuk pleagt op de merken ingeschreven
onder de nrs, 0702602 en 0776093. Zjj stellen ter zake een stakingsvordering in.

De eerste rechter heeft dat onderdeel van de vordering in hoofde van de eerste geintimeer-
de onontvankelijk verklaard, omdat zij niet de merkhouder Is en omdat zij geen schriftelijke
licentieoversenkomst bijbrengt waaruit blijkt dat de tweede geintimeerde haar het recht om
een stakingsvordering in te stellen zou gegeven hebben. Omdat de hoofdverdering van de
eerste geintimeerde onontuankelijk is, verklaarde de eerste rechter de tussenvordering van
de tweede geintimeerde tevens onontvankelifk.

4.2.1.2. Op basis van artikel 2.32 BVIE heeft de licentiehouder niet de bevoegdheid om zelf-
standig een stakingsvordering in te stellen. Dat belet evenwel niet dat de licentiehouder het
mandaat kan verkregen hebben van de merkhouder om een dergelijke stakingsvordering in
te stellen (vgl. Benelux Gerechtshof, 7 juni 2002, A 98/5).

In hoger beroep brengen de geintimeerden een geschreven licentiecontract, gedateerd
van 8 september 2016, bij waarin in artikel 14.3 wordt gestipuleerd: “In elk geval verleent
de Merkhouder aan de Licentienemer, die aanvaardt, volmacht, met recht een raadsman aan
te stellen, om al het nodige te doen tot vrijwaring van de rechten verbonden aan de Merken
en om in dit verband, desgevallend in naam en voor rekening van de Merkhouder, de nodige
rechtsvorderingen lastens derden in te stellen, inclusief vorderingen in kortgeding, gebods-
en verbodsvorderingen (stakingsvorderingen) en vorderingen in schadevergoeding.” De ap-
pellante voert geen enkele betwisting dat het betreffende document een mandaat inhoudt
in hogervermelde zin.

Het feit dat in de inleidende dagvaarding niet uitdrukkelijk werd vermeld dat de eerste ge-
intimeerde optrad in haar hoedanigheid van gemandateerde van de tweede geintimeerde,
leidt niet tot de onontvankelijkheid van de hoofdvordering van de eerste geintimeerde.
Dat kan enkel leiden tot de nietigheid van de betreffende dagvaarding op voorwaarde dat er
belangenschade wordt bewezen, bewijs dat overigens niet voorligt.

Uit het feit dat de licentieovereenkomst op het ogenblik van de voorliggende dagvaarding

niet was overgeschreven in het Benelux-merkenregister leidt evenmin tot de onontvanke-
lijkheid van de hoofdvordering van de eerste geintimeerde.
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Wanneer een licentichouder wenst op te treden tegen een derde die inbreuk maakt op het
merk Is het echter niet noodzakelijk dat de merklicentie zou zijn ingeschreven in het register;
de derde-inbreukmaker kan zich als dus niet beroepen op de niet-inschrijving (artikel 2.33
BVIE) om alzo aan een veroordeling wegens merkenrechtelijke inbreuken te ontsnappen
(vel. Benelux Gerechtshof, 28 februari 2003, A 2001/2).

Tenslotte is het ook Ingeroepen artikel 2.19 BVIE niet relevant bij de beoordeling van de ont-
vankelijkheid van de hoofdvordering van de eerste geintimeerde, daar de eerste geintimeer-
de als gemandateerde licentiehouder de inbreuken op het merkenrecht, die overigens op
naam van de tweede geintimeerde ingeschreven zijn, kan aanvechten.

Gelet op de ontvankelijkheld van de hoofdvordering van de eerste geintimeerde kan er niet
besloten worden tot de onontvankelijkheid van de tussenvordering van de tweede geinti-
meerde.

De vorderingen van de geintimeerden, voar zover gesteund op het merkenrecht, zijn dan
ook ontvankelijk zodat het incidenteel beroep op dat punt gegrond is.

4.2.1.3. Artikel 2.20.1.b BVIE luidt:

“Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele
toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet ziin toestemming
hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch ver-

keer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bif het

publiek verwarring kan ontstaan, Inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

»

De toepassing van artikel 2.20.1.b BVIE vereist het vervuld zijn van de hiernavolgende voor-
waarden:

o het gebruik van een teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk waarvan de be-
scherming wordt ingeroepen;

o het gebruik van dat teken in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren
of diensten;

o verwarringsgevaar bij het publiek, inhoudende associatiegevaar met het merk waarvan de
bescherming wordt ingeroepen.
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Gelijkenis of overeenstemming van de tekens

4.2,1.4. Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken tekens te beoordelen moet
de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan bepaald worden alsook In
voarkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking
genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij
in het economisch verkeer worden gebracht.

Uit de voorgelegde stukken blijkt dat de merken van de geintimeerden, ingeschreven on-
der de nrs. 0702602 en 0776093, en het logo van de appellante overeenstemmend zijn.
Die overeenstemming Is zowel visueel, auditief als begripsmatig, waarbij de overeenstem-
ming op visueel viak dominerend is, gelet op het feit dat de betreffende praducten te koop
worden aangeboden op openbare markten, waar de gemiddelde consument op zoek gast
naar de marktkramen waar de betreffende producten worden aangeboden.

Visueel blijkt de overeenstemming tussen beide tekens ult het gebrulk door de appellante
van de ovale vorm, van de afbeelding van palmbomen, van een boog die bovenaan geopend
is, van de merknaam bestaande uit twee woorden waarbij het tweede woord onder het eer-
ste woord wordt geplaatst en van sterk op elkaar gelijkende woorden (“Marrakech” versus
“Morocco” — “OLIVE” versus "oliva” bij het merk nr. 0776093) en van gelijkaardige kleuren
(eroen-geel-oranje). '

Auditief blijkt de overeenstemming tussen beide tekens uit het gebruik door de appellante
van de gelijkklinkende woorden (“Marrakech” versus “Moracca” — “OLIVE” versus “oliva” bij
het merk nr. 0776093).

Begripsmatig blijkt de overeenstemming tussen beide tekens uit het gebruik door de appel-
lante van de woorden “Marrakech” versus “Morocco” — “OLIVE” versus “oliva”, die begrips-
matig met elkaar verbonden zijn.

Gebruik van het teken in het economisch verkeer voor dezelfde waren

4.2.1.5. Omtrent het vervuld zijn van deze voorwaarde bestaat er geen betwisting tussen
partijen.

Verwarringsgevaor
4.2.1.6. De beoordeling van het verwarringsgevaar op grond van visuele, auditieve of be-
gripsmatige gelijkenis moet globaal zijn en berusten op de totaalindruk die door de betrok-

ken tekens wordt opgeroepen bij de gemiddelde consument van de betrokken waren/dien-
sten.
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De totaalindruk die bij de gemiddelde consument van de betreffende goederen ontstazat, op
basis van de hoger aangehaalde overeenstemmingen op de drie viakken tussen de betref-
fende tekens, doet bij die consument verwarringsgevaar ontstaan.

De verwijzing van de appellante naar de verschillen tussen beide tekens (zoals o.a. het letter-
type, de kromming van de ovaal, de lichte verschillen in het gebruik van dezelfde kleur) zijn
hiet overtuigend, daar de hogervermelde overeenstemmende elementen bij de gemiddalde
consument meer zullen opvallen dan de aangehaalde verschillen.

De appellante werpt tevens op dat in de gedeponeerde merken de kleur groen niet wordt
vermeld en de boog in het beeldmerk in het zwart en niet in het groen wordt afgebeeld.
Tevens merkt zij op dat het gebrulk van oranje als achtergrond voor de merken van de ge-
intimeerden niet onder de inschrijving vallen.

Deze argumentatie overtuigt niet.

Ook niet-gedeponeerde elementen die op zich geen onderscheidende kracht verlenen en die
in of bij het merk een rol spelen, mogen in acht genomen worden bij het vormen van de
totaalindruk (vgl. Cass. 3 november 2006). Wanneer een merk niet In kleur is ingeschreven,
maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft
gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleuren-
combinatie is gaan associéren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave
van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant kan zijn bij de globale
beoordeling van het verwarringsgevaar (vgl. Hvl, 18 juli 2013, € 252/12),

De geintimeerden tonen aan de hand van hun uitgebreid dossier stukken aan dat zij de
gedeponeerde merken met de betreffende kleuren (groene boog en oranje achtergrond)
gebruiken, zoals op hun website, transpartmiddelen, marktkramen, verpakkingen en allerlei
publiciteitsmateriaal en dat de betreffende merken ook zo in beeld komen, op voedings-
beurzen, in publiciteit, in de pers en bij sponsoractiviteiten. Zij tonen derhalve afdoende aan
dat een aanzienlijk deel van de consumenten van de betreffende producten deze kleuren is
gaan associéren met de merken van de geintimeerden. Het gebruik van de groene boog en
de kleur aranje als achtergrond van de merken magen derhalve in acht genomen worden hij
de beoordeling van de totaalindruk.

4,2.1.7. De inbreuk door de appeliante op grond van artikel 2.20.1.b BVIE op de merken van
de geintimeerden, ingeschreven onder de nummers 0702602 en 0776093, staat dan ook vast
zodat de gevorderde stakingsvordering overeenkomstig artikel 2.20.1.b BVIE — artikel XVil.14
par. 1 WER wordt toegekend. Het Incidenteel hoger beroep Is dan ook gegrond op dat punt.
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4.2.2. De ingeroepen oneerlijke handelspraktijken

4.2.2.1. De vorderingen van de geintimeerden strekken er tevens toe voor recht te doen
zeggen dat de appellante een inbreuk maakt op artikel V1.97, 2° en 6°, VI.105, 1° en VI.104
WER. Zij stellen ter zake een stakingsvordering in.

Artikel V1.97, 2° en 6 WER luidt als volgt:

“Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste infor-
matie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de
gemiddelde consument op enigerlel wifze, Inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of
kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde
consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit
over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:

2° de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico’s,
uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en
datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmoge-
lijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciéle oorsprong, van het gebruik
te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product ver-
richte tests of controles;

6° de hoedanigheid, kenmerken en rechten van de onderneming of haar tussenpersoon, zoals
haar identiteit, vermogen, kwalificaties, status, erkenning, affiliatie, connecties, industriéle,
commerciéle of intellectucle eigendomsrechten of haar bekroningen en onderscheidingen.”

Artikel VI.105, 1°, a) WER luidt als volgt:

“Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen is verboden elke reclame van
een onderneming die.

1° alle bestanddelen in acht genomen, op enigerlei wijze, met inbegrip van haar voorstel-
lingswijze of de weglating van informatie, de persoon tot wie zij zich richt of die zij bereikt,
misleidt of kan misleiden omtrent, onder meer:

a) de kenmerken van de goederen of diensten, zoals beschikbaarheid, card, uitvoering, sa-
menstelling, procédé en datum van fabricage of levering, de gevalgen voor het leefmilieu,
geschiktheid voor het gebruik, de gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geagra-
fische of commerciéle oorsprong of van het gebruik te verwachten resultaten, of de resul-
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taten en wezenljjke kenmerken van op de goederen of diensten verrichte tests of controles.”

4.2.2.2. Zoals hoger reeds aangehaald is het bewezen dat de geintimeerden de gedeponeer-
de merken met bepaalde kleuren (groene boog en oranje achtergrond) gebruiken zodat een
aanzienlijk deel van de consumenten van de betreffende producten deze kleuren is gaan
associéren met de merken van de geintimeerden. Net zoals de geintimeerden, gebruikt de
appellante haar logo samen met de oranje kleur op haar transportmiddelen, bij de inrichting
van haar marktkramen en op haar wehsite.

Aan de hand van stuk nr. 1.22 (krantenartikel uit 2005) en stukken nrs. 1.35 en 1.36 (factuur
bestelling oranje bestelwagen) tonen de geintimeerden aan dat zij deze kleur reeds gebrui-
ken vanaf 2006. De appellante bewijst niet dat zij de betreffende kleur reads voordien zou
gebruikt hebben.

Evenmin kan uit de vergelijking van de neergelegde kleurenfotokopiegn uitgemaakt worden
dat de gebruikte kleuren oranje dermate in schakering verschillen dat het voor de gemiddel-
de consument duidelijk Is dat het om twee verscheldene ondernemingen zou gaan.

Evenmin kan gesteld worden dat de kleur oranje beschrijvend is voor de aangeboden pro-
ducten; daarenboven ligt er geen bewijs voor dat oranje de kleur zou zijn van Marrakech,
waoord dat in het logo van de appellante voarkomt.

Misleiding in de zin van de hierboven geciteerde wetshepalingen is bewezen, doordat de
consument ingevolge het gebruik van de hierboven bedoelde elementen kan menen dat de
door de appellante verkochte producten in werkelijkheid atkomstig zijn van de geintimeer-
den of minstens van een met hen verbonden firma, die dezelfde producten op een gelijkaar-
dige manier in de markt zetten, dan wel dat er tussen de partijen een [ecanomische [ juridi-
sche) band bestaat, Het risico bestaat dat de gemiddelde consument, als gevolg van die mis-
leiding, vanuit een zeker gevoel van herkenning, de betreffende proaducten zal willen kapen
en dus tot een transactie zal besluiten waartoe hij normaal niet zou hebben besloten.

In de gegeven omstandigheden is er dan ook sprake van verboden oneerlijke handelsprak-
tijken die de beroepshelangen van de geintimeerden schaden, minstens kunnen schaden
(artikel VI.104 WER) zodat de gevorderde stakingsvordering wordt toegekend.

4.2 .3, Publicatiemaatregel

Met de geintimeerden is dit hof van oordeel dat de gevorderde publicatiemaatregel hier kan
bijdragen om herhaling te voorkomen. De betrokken maatregel zal de appellante ertoe aan-
zetten voldoende inspanningen te leveren om het stakings- en terugroepingsbevel na te
leven, terwijl het bevel tot publicatie ook de maatregel bij uitstek is om alle deelnemers
in de distributieketen en de consumenten te informeren. Een bevel tot publicatie kan bij-
gevolg bljdragen tot een efficléntere stopzetting van de aangeklaagde praktijken (artikel
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XVIl.4 WER).

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:

verklaart het hoger beroep van de appellante ontvankelijk doch ongegrond;
verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk en gegrond;

hervormt het bestreden vonnis;

oordeelt opnieuw;

verklaart de vorderingen van de geintimeerden ontvankelijk en gegrond:

stelt vast dat het gebruik door de appellante van het logo “Marrakech OLIVE” mop
publiciteit, promotiemateriaal, op een website, bij de inrichting van marktkramen of een-
der welk ander publiek gebruik ervan, een inbreuk uitmaakt op de Beneluxbeeldmerken
nrs. 0702602 en 0776093 op naam van de tweede geintimeerde, de heer El Younoussi, in
de zin van artikel 2.20.1.b BVIE;

stelt vast dat het gebruik door de appellante van het logo “Marrakech OLIVE” m op
publiciteit, promotiemateriaal, op een website of eender welk ander publiek gebruik er-
van, evenals de inrichting van de marktkramen van de appellante in de kleur oranje en
het gebruik van de kleur oranje op de website van de appellante, een inbreuk uitmaakt op
de artikelen V1.97, 2° en 6°, VI.105, 1° en VI.104 WER;

beveelt de appellante om deze inbreuken met onmiddellijke ingang te staken en gestzakt
te (doen) houden, onder verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van 5.000,00 EUR
per enkelvoudige overtreding en per dag, en dit binnen de vijf dagen na betekening van
het arrest;

beveelt het uithangen van het arrest op de marktkramen van de appellante en aveneens

de publicatie op de thuispagina van www.marrakech-olive.be van de appellante, zoals
hierna gepreciseerd, telkens gedurende een termijn van twee maanden, en dit binnen de
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vijf dagen na betekening van het arrest: “Bij arrest van 16 januarl 2017 heeft het Hof van

Beroep te Antwerpen ons bevolen ieder gebruik van het logo @ te staken, alsook het
gebruik van de kleur oranje bij de inrichting van onze marktkramen en op onze website,
aangezien zulks de rechten van de BVBA Morocco Trading, handeldrijvend onder de naam
Morocco Nuts, en de heer Hicham EL YOUNOUSSI schendt. Om het volledige arrest te le-
zen, klik hier”;

- veroordeelt de appellante tot de kosten van beide aanleggen en vereffent deze aan de
zijde van de geintimeerden gevallen kosten als volgt:

- dagvaardingskosten: 469,05 EUR
- rechtsplegingsvergoeding eerste geintimeerde eerste aanleg: 1.440,00 EUR
- rechtsplegingsvergoeding tweede geintimeerde eerste aanleg: 1.440,00 EUR
- rechtsplegingsvergoeding eerste geintimeerde hoger beroep: 1.440,00 EUR
- rechtsplegingsvergoeding tweede geintimeerde hoger beroep: 1.440,00 EUR

Dit arrest werd gewezen doar:

B. CATTQIR raadsheer, dd. voorzitter

H. COENEN raadsheer

A. VAN RAEMDONCK plaatsvervangend raadsheer
G. VELTMANS griffier

H. COENEN B. CATTOIR

De raadsheer, dd. voorzitter van de eerste kamer heeft dit arrest uitzesproken aovereen-
komstig artikel 782bis, eerste lid Ger. W, in openbare zitting van ZESTIEN JANUARI TWEE-
DUIZEND ZEVENTIEN.

B. CATTOIR raadsheer, dd. voorzitter

G. VELTMANS griffier

| N
W & P 'B
G. VELTMAMS ™ B, CATTOIR
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Bestemd voor bestuurlijke inlichting.
Vrij van griffierecht
Voor eensluidend kopie afgeleverd aan FOD Economie, Dienst voor de Intellectuele

Eigendom

Antwerpen, 11 juli 2017

F. HSINI
Griffier




