Hof van beroep te Antwerpen

12 juni 2024

Voorzitter: B. Ponet
Advocaten: Anthony Van der Planken en Benny Backx

Merk - Benelux-merk - inbreuk — sub b) — verwarringsgevaar - overeenstemmende
waren of diensten — vastgoedmakelaardij en makelaardij inzake verzekeringen en
hypotheken

Het kan volstaan voor de inbreukgrond in artikel 2.20.2 sub b) Benelux-verdrag
inzake intellectuele eigendom dat het aangevochten teken wordt gebruikt voor
diensten die overeenstemmen met of soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor
het merk werd ingeschreven. Bij de beoordeling van die soortgelijkheid moet
rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding
tussen de waren of diensten kenmerken. Dit zijn onder meer hun aard,
bestemming en gebruik, hun concurrerende of complementaire karakter, de
distributiekanalen, de omstandigheid dat de waren of diensten vaak in dezelfde
verkooppunten worden verkocht, alsook de handelspraktijken in het betrokken
territorium.

De toepassing van die criteria laat toe te besluiten dat de houder van een
woordmerk ‘Straf’ voor makelaarsdiensten inzake vastgoed zich er ook tegen
kan verzetten dat een derde het teken ‘Straf’ gebruikt voor makelaarsdiensten
inzake verzekeringen en hypotheken. Die diensten hebben dezelfde aard van
bemiddelende dienst, hebben deels hetzelfde doel en richten zich tot hetzelfde
publiek. Ze zijn complementair en worden vaak ook samen aangeboden, met
name in dezelfde verkooppunten en door dezelfde ondernemingen. De
consument is gewoon dat de beide makelaarsdiensten vaak onder dezelfde
naam worden aangeboden en het is een gevestigde praktijk dat
vastgoedmakelaars hun terrein uitbreiden tot de makelaardij in verzekeringen
en hypotheken.

HvB Antwerpen 12 juni 2024, NjW 2025, afl. 523, ...

Momad BV, [...]
appellante,

[..]
tegen

1. Straf Wonen COMM.V,, [..]
geintimeerde,

[...]

2. Straf Verzekerd BV, [..]
geintimeerde,

[...]

I. De antecedenten en de vorderingen

[...]



1.1.

De oorspronkelijk eisende partij, thans appellante, de BV MOMAD, baat in Antwerpen
een vastgoedmakelaarskantoor uit onder de handelsnaam "Straf" of "Straf Vastgoed",
sedert eind 2019.

Zij is ook houder van een Benelux-woordmerk met nummer 1412553 "Straf"
ingeschreven voor makelaarsdiensten inzake vastgoed in klasse 36, op 20 mei 2020 als
volgt:

straf

1.2.
[...]

Appellante verwijt de twee geintimeerden haar rechten te schenden door het gebruik
van het teken "Straf" in het kader van de makelaardij in onroerend goed, in
verzekeringen en in hypotheken. Zij vordert hun veroordeling om dit gebruik te staken.

[..]

I1. Beoordeling

Over het gebruik van "Straf" voor makelaarsdiensten door geintimeerde

3.
De eerste rechter oordeelde dat appellante — op basis van artikel 2.20, lid 2, onder a)
dan wel b) van het Benelux-Verdrag - het gebruik kan verbieden van "Straf" en "Straf
Wonen" voor makelaarsdiensten inzake vastgoed.

[...]

Het hof stelt vast dat geintimeerden geen incidenteel beroep instellen tegen deze
veroordeling.

Binnen de perken van het hoger beroep oordeelt het Hof bijgevolg als volgt.

Over het gebruik van "Straf" voor makelaarsdiensten inzake verzekeringen en
hypotheken

4.,

De eerste rechter weigerde om ook het gebruik van "Straf" voor makelaarsdiensten
inzake verzekeringen en hypotheken te verbieden. De Voorzitter meende immers dat de
rechten van appellante beperkt zijn tot de activiteit van vastgoedmakelaar.

De Voorzitter volgde daarmee de geintimeerden, die stelden dat appellante zich slechts

kon verzetten tegen het gebruik van het teken "Straf" voor dezelfde diensten als die
waarvoor haar merk is ingeschreven, met name makelaarsdiensten inzake vastgoed.

[...]



6.
Het teken [dat] geintimeerden gebruiken is als volgt:

straf

verzekerd - advies

7.

Als merkhouder van het woordmerk "Straf" beschikt appellante conform artikel 2.20,
lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom over het volgende
verbodsrecht:

"Onverminderd de rechten van houders die voor de datum van indiening of de datum
van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen en onverminderd de eventuele
toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn
toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken
wanneer dit teken:

]

b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt
wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die
waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor
verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het
oudere merk;"

Het Hof onderschrijft het standpunt van appellante dat de drie voorwaarden voor de
toepassing van deze bepaling - met name overeenstemming van de tekens,
soortgelijkheid of overeenstemming van de diensten, en het bestaan van
verwarringsgevaar - vervuld zijn.

8.
Het aangevochten teken is vooreerst gelijk aan of stemt minstens overeen met
het ingeroepen merk.

Het teken dat geintimeerden gebruiken, het teken "Straf", is gelijk is aan het ingeroepen
merk.

Het feit dat geintimeerden het teken "Straf" vaak combineren met de woorden
"Verzekerd" en "Advies" doet niets af aan deze gelijkheid. Er mag bij de vergelijking
tussen het ingeroepen merk en het aangevochten teken immers geen rekening houden
met elementen die geen onlosmakelijk geheel vormen met het aangevochten teken. In
dit geval vormen de woorden "Verzekerd" en "Advies" geen onlosmakelijk geheel met
het woord "Straf". Uit het logo blijkt dat deze woorden in kleiner en minder vet lettertype
worden gebruikt en ondergeschikt zijn aan het teken "Straf". Bovendien zijn deze
woorden ook louter beschrijvend.

Het aangevochten teken stemt minstens overeen met het ingeroepen merk, zelfs indien
men het teken "Straf" vergelijkt met de teken "Straf Verzekerd" of "Straf Advies". De
overeenstemming is hierbij zelfs groot vermits bij de vergelijking van twee tekens geen
rekening moet gehouden worden met louter beschrijvende elementen, die de



overeenstemming niet wegnemen. Bovendien is het woord "Straf" ook visueel veruit
het dominantste element.

9.
Het aangevochten teken wordt tweedens gebruikt voor diensten die soortgelijk zijn
aan diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

Artikel 2.20, lid 2, onder b) van het Verdrag vereist niet dat de diensten waarvoor het
aangevochten teken wordt gebruikt gelijk zijn aan die waarvoor het merk is
ingeschreven. "Overeenstemming"” of "soortgelijkheid" volstaat.

Bij de beoordeling van de soortgelijkheid moet rekening worden gehouden met
alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken.

Dit zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan
wel complementair karakter ervan. Andere factoren kunnen ook in aanmerking
worden genomen, zoals de distributiekanalen van de betrokken waren of diensten
of zelfs de omstandigheid dat die waren of diensten vaak in dezelfde gespecialiseerde
verkooppunten worden verkocht, welke omstandigheid ertoe bijdraagt dat de betrokken
consument nauwe verbanden tussen deze waren of diensten ziet en de indruk versterkt
dat de productie van deze waren of de levering van deze diensten in handen is van een
en dezelfde onderneming. Er wordt ook rekening gehouden met de handelspraktijken in
het betrokken territorium. Zo werd bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat de
conflicterende waren en diensten vaak samen werden verkocht om tot de slotsom te
komen dat ze soortgelijk waren.

10.

Toegepast in casu is er sprake van een grote mate van soortgelijkheid tussen de
diensten waarvoor geintimeerden het teken "Straf" gebruiken, met name
makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheken en de diensten waarvoor het
merk van appellante is ingeschreven, met name makelaarsdiensten in vastgoed.

De betrokken diensten hebben dezelfde aard, het zijn allemaal makelaarsdiensten, die er
in essentie in bestaan te bemiddelen tussen potentiéle kopers en verkopers.

De betrokken diensten hebben deels ook hetzelfde doel, met nhame kopers en verkopers
met elkaar in contact brengen om zo een transactie tot stand te brengen.

De betrokken diensten richten zich tot hetzelfde publiek, dit is niet een gespecialiseerd
publiek maar het grote publiek dat een woning wil aankopen.

De betrokken makelaarsdiensten zijn ook complementair en worden vaak ook samen
aangeboden. Een consument die een woning aankoopt moet vaak op hetzelfde tijdstip
ook een schuldsaldoverzekering, brandverzekering en hypothecair krediet afsluiten.

De betrokken makelaarsdiensten worden ook vaak samen in dezelfde verkooppunten
door dezelfde ondernemingen aangeboden, met name zakenkantoren die zowel
makelaarsdiensten inzake vastgoed, verzekeringen als hypothecaire leningen aanbieden.
De consument is het ook gewoon dat de betrokken makelaarsdiensten vaak onder
dezelfde merknaam worden aangeboden.

Tenslotte blijkt op de Belgische markt ook een gevestigde handelspraktijk te zijn die erin
bestaat dat makelaars in vastgoed hun werkterrein uitbreiden tot de naburige markt van
de makelaardij in verzekeringen en hypotheken.

11.

Overigens verwijst appellante terecht naar diverse beslissingen van het Benelux Bureau
voor de Intellectuele Eigendom die van oordeel was dat makelaarsdiensten inzake
vastgoed, verzekeringen en hypotheken, mede gelet op de handelspraktijken in de
Benelux, als soortgelijk moeten worden beschouwd.

(zie onder meer Beslissing van het Bureau van 27 juli 2023 [...];

Beslissing van het Bureau van 21 juni 2013 [...]: in deze beslissing kwalificeerde het
Bureau de mate van soortgelijkheid zelfs als hoog;

Beslissing van het Bureau van 20 juni 2013 [...];



Beslissing van het Bureau van 31 mei 2013 [...];
Beslissing van het Bureau van 29 april 2009 [...].

12.
De toepassing van artikel 2.20, lid 2, onder b) van het Verdrag vereist tot slot ten
derde ook het bestaan van "verwarringsgevaar”.

Het begrip "verwarringsgevaar" wordt ruim uitgelegd.

[...]

Uit het begrip "verwarringsgevaar" volgt bovendien dat de merkhouder niet moet
aantonen dat er zich in concreto verwarring voordoet. Voldoende is immers dat er
gevaar van verwarring bestaat; niet vereist is dat de verwarring bewezen wordt.

13.

Toegepast in casu wordt een identiek teken gebruikt voor soortgelijke waren of diensten.
In beginsel bestaat er dan verwarringsgevaar.

Bovendien is het in een dergelijke situatie goed mogelijk dat het relevante publiek
zal denken dat de vastgoed-, hypotheek- en verzekeringsdiensten die de respectieve
partijen aanbieden onder de naam "Straf" geleverd worden door één en hetzelfde
makelaarskantoor (er is met andere woorden sprake van rechtstreeks
verwarringsgevaar).

Zelfs als het publiek de ondernemingen van appellante en geintimeerden uit elkaar kan
houden, bestaat er nog steeds een risico dat het denkt dat er tussen hen een verband
bestaat. Dergelijk onrechtstreeks verwarringsgevaar volstaat.

Het verwarringsgevaar wordt in dit geval trouwens versterkt door het feit dat de
geintimeerden het teken "Straf" vaak gebruiken in een stilering die bijzonder sterk lijkt
op de stilering van het merk van appellante, met name in enkel kleine letters, met
daaronder in een veel kleiner lettertype een beschrijving van de diensten. De stilering
van het merk van appellante versus de stilering van het aangevochten teken zien er
immers als volgt uit:

straf straf

VASTGOED verzekerd - advies

[...]

Dat er zelfs sprake is van verwarring in concreto, blijkt uit het eigen e- mailverkeer dat
geintimeerden voorlegt. In een e-mail van 21 april 2023 stelt de vennoot van eerste
geintimeerde immers:

"Ik hoor net dat Straf Vastgoed weer een schattingsverslag ontving die voor ons bedoeld
was, wat erg lastig is.

Als je Straf Wonen of Vastgoed nog opzoekt op Google, dan komen vooral de collega's
van Straf Vastgoed naar boven, maar er is ook nog een verwijzing naar onze website.
Allicht omdat www.justwonen.be ook nog "Straf Verzekerd & Advies" in z'n ondertitel
heeft staat" (sic)

In de hoger geciteerde beslissingen van het Benelux Bureau voor de Intellectuele
Eigendom werd het verwarringsgevaar tevens weerhouden, hoewel de betrokken merken
niet identiek waren en alleszins een stuk minder op elkaar leken dan de conflicterende
tekens in huidige betwisting.


http://www.justwonen.be/

14.

Het argument van geintimeerden dat appellante in een ander regio actief is en daarom
het verwarringsgevaar is uitgesloten, is merkenrechtelijk volstrekt irrelevant.

Een Beneluxmerk verleent immers exclusieve rechten in de gehele Benelux, ook in
regio's waar de merkhouder desgevallend niet actief is.

[...]

Voorts kan ook het verweer van geintimeerden dat het door appellante gedeponeerd
merk "Straf" geen onderscheidend vermogen zou hebben, niet beoordeeld worden, nu
het merk rechtsgeldig werd gedeponeerd en geintimeerden geen vordering tot
nietigverklaring hebben ingesteld.

[..]

15.

Besluit: het past dan ook om geintimeerden te veroordelen tot de staking van het
gebruik van het teken "Straf", al dan niet gecombineerd met "Verzekerd" en/of "Advies",
voor makelaarsdiensten inzake verzekeringen en hypotheken, [...].

[...]

16.

Dat tweede geintimeerde na het vonnis van de eerste rechter het woord "Straf
Verzekerd" inmiddels als Beneluxmerk heeft gedeponeerd, waartegen appellante
oppositie heeft ingediend, is niet ter zake dienend.

[..]

Overeenstemming van diensten in het merkenrecht: een straf-zaak

Twee Belgische makelaarsondernemingen gebruiken het woord ‘Straf’ als
dominerend element in de aanduiding van hun diensten, naast andere
woordelementen van veeleer beschrijvende aard. De ene onderneming houdt
een Benelux-woordmerk voor vastgoedmakelaarsdiensten op dat teken en
verkrijgt van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen op
grond van artikel 2.20.2 Benelux-verdrag betreffende de intellectuele eigendom
(BVIE) een bevel om het gebruik voor dergelijke diensten stop te zetten. De
voorzitter redeneert evenwel dat de rechten van deze merkhouder zich niet
uitstrekken tot diensten waarvoor het merk niet uitdrukkelijk werd ingeschreven,
zodat de andere onderneming het woord ‘Straf’ mag blijven gebruiken voor
makelaardij inzake verzekeringen en hypotheken. De merkhouder stelt tegen dat
laatste punt hoger beroep in.

Het hof van beroep te Antwerpen brengt in deze klassieke merkenzaak in
herinnering dat het voor een inbreuk op grond van artikel 2.20.2, b) BVIE niet
vereist is dat de waren en diensten waarvoor het inbreukmakend teken gebruikt
wordt gelijk zijn aan die waarvoor inschrijving is genomen. Het is namelijk
voldoende dat ze ‘overeenstemmend’ zijn, mits ook het merk en het
inbreukmakende teken minstens overeenstemmen en er sprake is van
verwarringsgevaar. Het hof focust vervolgens op de criteria aan de hand
waarvan de overeenstemming tussen waren of diensten moet worden
beoordeeld (§11; vgl. o.m. Hv] 29 september 1998, C-39/97, Canon). Het hof
overweegt onder meer dat consumenten frequent nagenoeg gelijktijdig een



beroep doen op makelaarsdiensten inzake zowel vastgoed, verzekeringen als
hypothecaire leningen, en dat het vaak dezelfde ondernemingen zijn die deze
diensten aanbieden, niet zelden onder eenzelfde merknaam (§10). Het hof stelt
verwarringsgevaar vast (§13) en hervormt het vonnis a quo dan ook door het
stakingsbevel te verruimen tot die complementaire makelaardijdiensten.

Het lijkt op het eerste gezicht een kleine inconsistentie te zijn dat het hof
enerzijds terecht aangeeft dat bewijs van concrete verwarring niet
determinerend is voor de beoordeling van het verwarringsgevaar (§12), maar
ter staving van dat verwarringsgevaar anderzijds wel verwijst naar een anekdote
van een verwarde medecontractant in een e-mail van één van de partijen.
Bewijs van concrete, feitelijke verwarring kan echter wel mogelijk een
indicatieve functie hebben wanneer de rechter het juridische begrip
‘verwarringsgevaar’ beoordeelt in het licht van de criteria aangereikt door het
Hof van Justitie (vgl. K.H. FEZER, “"MarkenG § 14" in K.H. Fezer (ed.),
Markenrecht, Beck, 2023, nr. 230).

Wat tot slot wel enigszins spijtig is, is dat het hof niet uitdrukkelijk ingaat op het
onderscheidend vermogen van het merk ‘Straf’ en op het aandachtsniveau van
het relevante publiek, wat bij inbreuken op sub b) een rol behoort te krijgen bij
de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (zie o.m. Hv] 29 september
1998, cit.; Hv] 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd). Het eindoordeel van dit arrest
verdient niettemin bijval: het inbreukmakende teken is vrijwel identiek aan het
merk en de soortgelijkheid van de diensten ligt vrij voor de hand, in het
bijzonder wat vastgoed- en hypotheekbemiddeling betreft.

Simon Geiregat



