. inlésralemﬂnl et peut étre recouyren Sans qu'une
ost dU BdéciSiO“ judiciaire soil nécessaire, 1, litre quj Iurl
aelﬂ condﬂm"ation ay F{a.iﬂm""“ de I'astreinte g suffit
. ame. Il fixe les cnndltmn.s auxquellos 'astroin o
a ]m'“conslitue le titre exécutoire permettany |, S——
due 3" “van Gompernolle et G. de Leval, op. eil., pp -“;_

ar::-o 16 ¢t 17), sous réservu‘. pourun recouvremoeny (Iunlnlnn

.( o 'Union. de la prloctfdum prévae par Farticle 55 4
Eta Jement 1215/2012. Nnm. « le créancior peul, sur b bago
R_%S e décision exécutoire, procider aux voins d'oxteution
d'un o d'assurer le recouvrement d'une astrointe onconrne
en Yus'il g'effectue sur la base d'une décision frappie l|'.'|p':
h,::zu d'opP‘Js“ion‘ ce {'e{:mwrunmnl a lien aux risgues el

(ils du m—éanr:iel'.. La mI.HU Et néanl ulllérif-!urt.- du titre conte-
a condamnation 1"'”‘"!"““5 obligera le créancier A res-
¢ montant d’une astreinte qu'il sera censa avoir per-
s inddment » (J. van Compernn!h; et G. de Leval, op. cit.,

g4, 1° 108). Le caractere def“nulll de lastreinte ne vaul

.B ur autant et tant que le titre contenan| |a condamna-

:Iizn 1:::im:ipale n'a pas été réformé.
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10, Les astreintes donth. C.L: demande actuellement la
Jiquidation sont donc laCC[?SSDII"e d’un ordre de cessation
mnon[;é au bénéfice du titulaire de la marque Benelux
« semelle rouge », en vue de faire cesser I'usage de cette
marque, qualité dont il ne peut plus se prévaloir.

Ces astreintes et la condamnation principale dont elles
sont 1'accessoire bénéficient au cessionnaire de la marque,
comme le confirme la reprise d'instance dans la procédure
au fond ; par sa reprise d’instance devant la cour d’appel de
Liege, Clermon continue l'instance entamée devant la cour
de céans et dont I'objet est de connaitre de I'appel dirigé
contre le jugement du 7 aoiit 2019 contenant la condamna-
tion principale qui commine les astreintes.

11. Cette lecture est encore confortée par I'attitude du ces-
sionnaire de la marque dans le cadre d'une procédure pa-
ralléle opposant initialement M. C.L. & Amazon (c’est-a-dire
les trois sociétés ici a la cause) devant le tribunal d’arrondis-
sement de Luxembourg et dont I'objet est identique a celle
qui a conduit au jugement du 7 aoiit 2019, sous la réserve
que la demande s'appuie sur la marque de I'Union euro-
péenne « semelle rouge » (et non sur la marque Benelux). Le
28 avril 2023, Clermon y avait déposé un acte de « reprise
d'instance » aux termes duquel elle déclarait reprendre a
son compte « les demandes ad futurum de M. C.L., a savoir
la demande en cessation de |'usage des signes incriminés
ainsi que la demande accessoire de condamnation au paye-
ment d’astreintes ». Il y était précisé que « [lJes demandes
relatives a la période précédant I'introduction de I'affaire,
4 savoir les demandes de réparation du préjudice subi a la
suite de I'usage incriminé durant les cing ans précédant
cette introduction ainsi que les demandes accessoires ten-
dant 4 obtenir la communication d’informations utiles tant a
I'évaluation globale et définitive du préjudice qu'a détermi-
ner les origines des chaussures litigieuses demeurent dans
!e chef de C.L. qui était a cette époque titulaire de la marque
Invoquée »,

Mais, le 19 juin 2023, a la suite d'une interpellation du tri-
bunal, Clermon a déposé une note de plaidoiries dans la-
quelle elle a mentionné : « [clet incident a néanmoins eu
cect de positif, qu'il est apparu, déja lors de cette derniére
audience, qu'il convenait que Clermon reprenne l'entiéreté
de instance - et non pas seulement l'action ad futurum
~ ¢¢ qu'admit alors son avocat [également conseil de M.

C.L.], aprés avoir remercie le Tribunal d'avoir mis le doigt
sur les clauses contractuelles soutenant cette conclusion el
publiées sur le site de 'Office, clauses figurant aussi dans le
contral de fiducie révélé par la suite ».

Sans contestation de M. C.L. ot de I'aveu méme de Cler-
mon, qui précise la portée d'une convention qui ne differe
pas sur ¢o point de la convention entre M. C.L. et Paloise
— la convention de cession de la marque commandait que
In roprise d'instance s'6tende a I'action déja initiée. Cette
conclusion vaut a fortiori pour la récupération d'astreintes,
dont il a été rappelé qu'elles ne ¢'identifiaient pas a des

dommages et intéréls.

12. M. C.L. ayant perdu sa qualité a agir en cours de procé-
dure, sa demande est non fondée. Succombant dans sa de-

mande, il est condamné aux dépens d'appel.

Pour ces motifs, la cour,

Statuant en poursuite de cause,

Dit qu'il n’est pas tenu compte des conclusions du 30 oc-
tobre 2023 de la société de droit luxembourgeois Amazon
Europe Core Sarl, la société de droit luxembourgeois Ama-
zon EU Sarl et la société de droit luxembourgeois Amazon
Services Europe Sarl ;

Dit I'appel non fondé ; )

Condamne M. C.L. aux dépens d'appel de la société de droit
luxembourgeois Amazon Europe Core Sarl, la société d.e
droit luxembourgeois Amazon EU Sarl et la société de droit
luxembourgeois Amazon Services Europe Sarl, non liquidés
a défaut de relevé ;

Condamne M. C.L. & payer 400,00 € au SPF Finances, au
titre du droit de mise au réle de la requéte d’appel, confor-
mément 2 Particle 2692, § 1, du Code des droits d’enregis-
trement, d'hypothique et de greffe :

(=)

Hof van beroep Brussel, 8e kamer,
burgerlijke zaken, 21 mei 2024

AR: 2023/AR/573

Zetel: H.Vanparys, F.Van Liempt en A. Verschaeve
Griffier: L. Hebbelijnck
Pleiters: mr. P. Maeyaert en mr. C. Van Wichelen & mr. K. Neefs en

mr.T. Baetens
In de zaak van: Peloton Interactive Inc. tegen The Women Peloton

BV

Merkenrecht - Herhaalde aanvraag - Kwade trouw
(neen)

Droit des marques - Application répétée — Mauvaise foi
(non)

De partij die een nietigheidsvordering van een merk indient
op grond van kwade trouw (art. 59.1, (b) UMV en art. 2.2bis.2
BVIE) moet bewijzen dat de merkregistratie te kwader trouw is

geschied. Een herhaalde aanvraag kort voor het t verstrijken van

e
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“niet, Het feit dat d

dg [m[m. -
M.¥3N een ouder merk volstaat niet ¢
-rouw aan te tonep, o om kwade

Men moet objectieve
dat de merkhouder h
lijke wijze degl te ne
oogmerk afbreuk te
wijze die niet strook
merk een uitsluiten

omstandigheden aantonen waaruit blijkt
et merk niet heeft ingediend om op eer-
men aan de mededinging, maar met het
doen aan de belangen van derden op een
tmet de eerlijke gebruiken of met het 0og-

p . drechtte verkrijgen voor andere doeleinden
an die van het merkenrecht,

Wanneer aanvullende merkr

; egistraties binnen een commerci-
ele logica passen, R i

schenden deze de eerlijke handelspraktijken
€ nieuwe aanvragen reeds beschermde waren

EI:‘I diensten claimen en dat het merk nog niet in gebruik is, doet
niets af aan deze redenering.

La pan.ue Qui introduit une action en nullité d’une marque pour
Mauvaise foi (art. 59.1(b) RMUE et art. 2.2bis.2 CBPI) doit prou-
ve_r que. 'enregistrement de la marque a été effectué de mau-
vaise foi. Une demande répétée peu de temps avant l'expiration

du délai i
élai de g‘réce d’une marque antérieure ne suffit pas a prou-
ver la mauvaise foi,

I!. faut‘ démontrer des circonstances objectives indiquant que le
tltulal.re de la marque n‘a pas déposé la marque pour participer
honpet.ement a la concurrence, mais avec lintention de nuire
aux intéréts de tiers de maniere incompatible avec les pratiques
loyales, ou dans le but d'obtenir un droit exclusif & des fins
autres que celles du droit des marques.

Lctrsque des enregistrements de marques supplémentaires sins-
crivent dans une logique commerciale, ils ne contreviennent pas
aux pratiques commerciales loyales. Le fait que les nouvelles de-
mandes revendiquent déja des produits et services protégés et

que la marque ne soit pas encore utilisée ne remet pas en cause
cette explication.

()

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis van de voorzit-
ter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brus-
sel, zetelend zoals in kort geding, van 2 februari 2023.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorge-
legd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep namens Peloton Inter-
active Inc. werd op 26 april 2023 tijdig op de griffie inge-
diend. Het is regelmatig naar de vorm.

Partijen werden gehoord in openbare zitting op 16 april
2024,

l. Procedurevoorgaanden

1. Op 8 april 2022 dagvaardde Peleton Interactive Inc.,
hierna “Peleton”, The Women Peleton BV, hierna “The Wo-
men Peloton”, voor de voorzitter van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort ge-
ding.

i tste conclusie voor de g,
2. Do vordering van Peloton in la

ste rechitor strokte eriow:
“De vorderingen van eiseres ontvan

klaren en dienvolgens: o
ler zegpen voor seeht dat het gerbruik door verweerster 5,

het economiseh verkeer van het teken “The L""r!ﬂ'!l‘.‘ll Peloton
hetzij ols merk, handelsnaam. vennootse hn.,;lsn;mm. .
meinnaam enfof op s ale media, en Ufllx,'!‘fl"f 1 de Loy,
ging van enige figuratieve elementen, in relatie tot f"f:”’;l” iy
diensten met betrekking tol lichoamsheweging. 'w..mr Msvor.
liew. lichamelike conditie, welzijn, r.m.*r.fm;:, mmr!r’rrhu.-sf,
witatie en persoonlijke amtwikkeling een n_rhrvuk uit-
of merk ‘PELOTON' in de zin van artikel 9, lid 2,

kedijk en gegrond te v,

i
maakt op h .
b) EUMVo en 2.20, liel 2. b) BVIE; . . .
— dienvolgens verweerster (e bevelen dit gr'brm.f 1 enig an.
der gebruik van het teken “The Women Peloton” te K!f]h.'n in
de EU onder verbeurte van een dwnng.t-'n.ltu van 500 EUR per
enkelvoudige inbreuk en per dag dat de inbreuk voortduurt,
vanaf 72 uur na betekening van het tussen te komen vanfu,‘.
_ verweerster te veroordelen tot alle kosten van het Sﬂ'?mg,
dagvaardingkosten inbegrepen. r.»w.-naf:l.' een mrthlxp;‘r.-gmg.:
vergoeding provisioneel begrool door eiseres op 7.000 EUR.

3. De vordering van The Women Peloton luidde in haar

laatste conclusie voor de eerste rechter als volgt:

“In hoofdorde: .
Verklaart de vordering van Peloton Interactive Inc. toelaat-
baar maar ongegrond:

In ondergeschikte orde:
Verklaart de Uniemerken met nrs. 018314845, 018093070,

018090405 en 1441815 ‘PELOTON’ nietig voor zover deze
betrekking hebben op waren en diensten die verband hou-
den of kunnen houden met fietsen en wielrennen, en beveeit
de gedeeltelijke doorhaling van deze merken;

Beperkt de gevorderde verbodsmaa tregelen tot gebruik van
het teken THE WOMEN PELOTON voor waren of diensten
die geen verband houden met fietsen;

Verklaart voor recht dat dwangsommen pas verschuldigd
zullen zijn voor overtredingen van het stakingsbevel die niet
werden geremedieerd binnen 3 werkdagen na kennisgeving
van de beweerde overtreding per aangetekend schrijven van
Peloton Interactive Inc.;

Kent The Women Peloton BV een uitlooptermijn van min-
stens 3 maanden toe om zich te conformeren aan eventuele
verbodsmaatregelen;

Over de kosten:

Veroordeelt Peloton Interactive Inc. tot de kosten van het
geding, met inbegrip van de kosten van dagvaarding en de
rechtsplegingsvergoeding die zij begroot op 6.000 EUR.”

4, Bij vonnis van 2 februari 2023 oordeelde de eerste rechter
als volgt:

“De dd. voorzitter rechtsprekende in eerste aanleg en op te-
genspraak,

Stelt vast dat zij over internationale rechtsmacht beschikt
en exclusief bevoegd is, Verklaart de vorderingen op hoofd-
eis ontvankelijk maar wijst ze af als ongegrond en stelt vast
dat de in ondergeschikte orde gestelde vordering op tegeneis
door de afwijzing van de vordering op hoofdeis zonder voor-
werp is.

In toepassing van artikel 1017 Ger.W. wordt de vennoot-
schap naar vreemd recht Peloton Interactive Inc. verwezen
om in te staan voor de kosten van het geding in hoofde van
de BV The Women Peloton begroot op 6.000 euro rechts-
plegingsvergoeding.
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Legt het rolrecht van 165 euro ten laste van de vennon lichon
naar vreemd recht Peloton Interactive . die dil !;r«.(!nri.’
moet betalen aan de Federale (Jwarhr-idsdif.-m! Financitin
na verzoek van die dienst.” it

II. Voorwerp van het hoger beroep

5. Peloton stelde op 26 april 2023 hoger beroep in tegon het
vonnis van 2 februari 2023,
Ze vraagt het hol in haar laatste conclusio het incidentool
hoger beroep van The Women Peloton alg ongegrond af te
wijzen en het bestreden vonnis te niet te doen ), opnicuw
rechtdoende:
— “het incidenteel beroep van The Women Peloton af te wij-
zen als ongegrond en te horen zeggen voor recht dat de in-
geroepen Uniemerken met nummer 018314845, 018093070
en 018090405 en het Benelux merk met nummer 1441815
geldig zijn; en dienvolgens
- het vonnis a quo te nielt te doen en, opnieuw recht doende:
o Het hoger beroep van Peloton ontvankelijk en gegrond te
verklaren; en zodoende
o te zeggen voor recht dat het gebruik door geintimeerde
in het economisch verkeer van het teken “The Women Pe-
loton’, hetzij als merk, handelsnaam, vennootschapsnaam
domeinnaam en/of op sociale media, en ongeacht de toe:
voeging van enige figuratieve elementen, in relatie tot waren
en diensten met betrekking tot fitness, lichaamsbeweging,
gewichtsverlies, lichamelijke conditie, welzijn, voeding,
- mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling: waar-
onder, doch niet beperkt tot, fitness- en bewegingslessen,
fietslessen, -instructies, - trainingen en -evenementen: fit-
nesswaren en -accessoires; en retaildiensten met betrekking
tot deze waren en diensten; een inbreuk uitmaakt op het
merk ‘PELOTON’ in de zin van artikel 9, lid 2, b) EUMVo en
2.20, lid 2, b) BVIE;

]

o dienvolgens The Women Peloton te bevelen dit gebruik
van het teken “The Women Peloton’ te staken in de EU onder
verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkelvoudige
inbreuk en per dag dat de inbreuk voortduurt. van af 72 uur
na betekening van het tussen te komen arrest:

o The Women Pelolon te veroordelen tot alle kosten van het
geding, dagvaardingkosten inbegrepen. evenals een rechts-
plegingsvergoeding begroot door Peloton op 8.000 EUR per
aanleg.”

6. Met haar conclusie van 24 juli 2023 heeft The Women
Peloton incidentesl hoger beroep ingesteld, Haar vordering
luidt in haar laalste conclusie als volgt:

“Over het principaal hoger beroep:

In hoofdorde:

Verklaart het hoger beroep van Peloton Interactive Inc. toe-
laathaar maar ongegrond;

In ondergeschikte orde:

Beperkt de verbodsmaatregelen lot gebruik van THE WO-
MEN PELOTON voor waren of diensten die geen verband
houden met fietsen of wielrennen;

Verklaart voor recht dat dwangsommen pas verschuldigd
zullen zijn voor overtredingen van het stakingsbevel die niet
werden geremedieerd binnen 3 werkdagen na kennisgeving
van de beweerde overtreding per aongetekend schrijven van
Peloton Interactive Inc.;

Kent The Women Peloton BV een uitlooptermijn van min-
stens 6 maanden toe om zich te conformeren aan verbods-
maatregelen;

Op tegenvordering:

Verklaart de Uniemerken met Nrs. 018314845 en 018093070,
en het Beneluxmerk nr, 1441815 ‘PELOTON’ gedeelte-
lijk nietig en beveelt de doorhaling van deze merken voor
volgende waren en diensten op grond van artikel 59.1.b
EUMVO en artikel 2.2bis.2 BVIE:

Uniemerk nr. 018093070:

28 Hometrainers [fietsen] en onderdelen daarvan; Fietszadels en -pedalen, los verkocht, voor hometrainers [fiet-
sen];Lange halters; Hometrainers [fietsen] uitgerust met interactieve computersystemen, te weten een computer-
console, microfoon en camera; Hometrainers [fietsen] uitgerust met interactieve computersystemen, videoafspeel-
apparatuur en gewichtsstangen; Gewichten; Delen, onderdelen en toebehoren van alle voorgenoemde waren.

38 Het rechtstreeks doorgeven van audio- en videomateriaal op internet; Streaming van geluids- en videomateriaal
op internet op het gebied van fitness, fitnesslessen, training en instructie;

41 Educatie; Fitnesslessen aangeboden door middel van streaming op internet; Ontspanning, te welen het aanbieden
van podcasts via beeld en geluid op het gebied van lichaamsbeweging, lichamelijke conditie; Het verzorgen van
lessen, workshops en seminars op het gebied van fitness, en lichaamsbeweging; Beschikbaar stellen van facili-
teiten voor fitness en lichaamsoefening; Opleiding en raadgeving op het gebied van lichamelijke fitheid; Lessen
betreffende conditionering van lichamelijke fitheid; Training voor lichamelijke fitheid; Diensten van studio’s voor
conditietraining en lichaamsbeweging. Te weten, Fitnesslessen; Het aanbieden van een website met informatie
over lichaamsbeweging, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie, voor educatieve, spor-
tieve en ontspanningsdoeleinden; opleiding en instructie op het gebied van lichaamsconditie, voor educatieve,
sportieve en ontspann ingsdoeleinden; Terbeschikking stellen van onlinecursussen op het gebied van lichaams-

beweging, conditie.
Uniemerk nr. 018314845

35 Detailhandel en onlinedetailhandel in digitale media op het gebied van lichamelijke oefening, Fitness,
Downloadbare software in de vorm van een applicatie voor gebruik door personen die deelnemen aan lessen in
lichamelijke oefening, Lichamelijke trainingen, En sportinstructie voor het plannen van lessen in lichamelijke
oefening; Detailhandel en onlinedetailhandel in Hometrainers [fietsen] en onderdelen daarvan, Fietszadels en

- pedalen, los verkocht, voorhometrainers [fietsen], Oefengewichten, Hometrainers uitgerust met interactieve
computersystemen, Te weten, Computerconsoles, Microfoons en Camera'’s; Detailhandel en onlinedetailhandel in
hometrainers uitgerust met interactieve computersystemen
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Verklaart voor recht dat de Undemerken et Nis, 018014845,
180930710). DT8090405. en het Benoluxmerk nr, 1441815
TELOTON metig zijgn in dp
of i'n'sr'l'ra'r'muu; biedden voor
houden met buiten fietsen of

mate dat zij zijn ingesehreven
varen en divnsten die verband
wiclrennon,

Beveelt de gedeeltelijhe doorhaling van de Unicmerken met
nes. 018314845, 01 HOD3070, 01 HOYOA05,

cn het Denelux-
merk nre 1441815

PELOTON' door loevoeging van de vol-
vende bv_m-rhn;.: aan de waron-
m alle klassen waarvoor deze
alle voorgaande
diensten me
all the afory

en dienstenomschrijving,
merken zijn ingeschreven: ';
waren/diensten met uitsluiting van waren/
t betrekking 1ot buiten fietsen en wielrennen” ('
. mentioned goods/services excluding goods/ser-
vices related to outdoor cyeling and bicyele rm‘fﬁg'}.

Over de kosten:
Veroordeelt Peloton Interactive Inc. tot de
geding, met inbegrip van de kosten van dagvaarding en de
ret.'hf.s'ph.*ging.wt.'rgr)urﬁng die zij onder vno‘n‘mhoudltrma in-
dexering begroot op 15.000 EUR per aanleg.”

kosten van het

lll. Feiten

7. Peloton is een in 2012 opgerichte beursgenoleerde ven-
nootschap naar het recht van de Staat Delaware, Verenigde
Stalen van Amerika, en is een bekende interactieve fitness-
onderneming,

Ze is houder van de volgende merken (hierna samen de “PE-
LOTON merken”):

~ het Unie woordmerk PELOTON, aangevraagd op 4 juli
2019 en ingeschreven op 30 september 2020 onder het num-
mer 018314845 (hierna “Uniemerk eindigend op '45) voor
onder meer de volgende waren en diensten:

T

Klasse 16: Drukwerken; Publicaties; Wrijfoverdrukplaat-
jes: Al het voornoemde op het gebied van lichamelijke
oefening, (raining, fitness, welzijn, voeding, mindfulness,
medilatie en persoonlijke ontwikkeling; Onderdelen, toe-
behoren en accessoires voor het voorneemde.

Klasse 27: Yogamaltten; Vloerbedekking, Vleerkleden en
malten voor gebruik bij lichamelijke oefening en fitness;
Delen, onderdelen en toebehoren van alle voorgenoemde
waren.

Klasse 35: [...] Detailhandel en onlinedetailhandel in di-
gitale media op het gebied van lichamelijke oefening, Fit-
ness, Wellness, Voedingsleer, Mindfulness, Meditatie en
persoonlijke ontwikkeling, Downloadbare software in de
vorm van een applicatie voor gebruik door personen die
deelnemen aan lessen in lichamelijke oefening, Lichame-
lijke trainingen, En sportinstructie voor het plannen van
lessen in lichamelijke oefening; Detailhandel en onlinede-
tailhandel in downloadbare software voor het opsporen, Op-
slaan en rapporteren van het dagelijkse energieverbruik van
de mens en zijn lichamelijke activiteitenniveau, Download-
bare software voor het ontwikkelen en bewaken van per-
soonlijke activiteiten- en oefeningenplannen, Trainings-
doelen en voor het leveren van feedback over de bereikte

Educatiove diensten . lessen o lichaamsheweging: online-educatiediensten; organiseren en leide
shops: aanbieden van fitness- en b ezingsfociliteiten; instructie over fvsicke fitheid: advies e fysieke ﬁfheid;
Yerzorgen van fitness onditioneringseursussen; dionsten voor fysieke filnesstraining: sporten ”'f“mm“"djeﬂsfen_-
wezondheids. on welzijnstioining: aanbioden van niet-downloadbare online video-inhoud; aanbirden van onlina.

cosultaton: Detaithandel en onlinedetailhandel in COMputey

n rk nr. 1441815: o ) e - ey
2 ; : SR EE— W i
38 Sationaine homoetrainers, ovfonuewichten: fitnesstraining toestellen; )

N7 ! Jumessiraming O ‘ ey |
= Shvvaming van audia: on videomaterioal op het internet; Communicatie via online blogs. o

‘,’ —_— s —

n vian work-

en software voor bewaking en analyse van verschillende pa-
rameters verband houdend met het berijden van een rijwie),
Homelrainers (fivtsen). Fitness- en oefeninstallaties, Appa.
raten voor het bewaken van lichaamsbeweging, Conditie q
hartslag: Detailhandel en onlinedetaithandel in juweljgrs.
waren en bijouterieén, Sierspelden, Polsbanden van silicope
in de vorm van een armbund, Smartwalches, Polshorig
ges, Drukwerken, Publicaties, Overdrukken, Paraply's,
Tassen. Rugzakken, Multifunctionele sporttassen, Zakken,
Draagtassen, Drinkgerei/-flessen,  Sportflessen,  Bekers,
Kledingstukken, Schoeisel, Hoofddeksels, Sportkleding, Te
welen, Overhemden, Leggings, Mouwloze lopjes, T-shirts,
Topjes. Sportbeha’s, Pullovers, Hoofddeksels. Waaronder
beanies; Detailhandel en onlinedetailhandel in sportkle-
ding, waaronder korte broeken, Trainingsleggings, Topjes.
Jasjes, Sweaters, Kappen. Kleurige halsdoeken, Schoenen,
Hoeden, Sokken, Sjaals, Handschoenen, Hoofdbanden.
Polsbanden, Hoarversieringen, Haarspelden, Artikelen voor
het vastbinden van het haar, Haarbanden. Opnaaibare arti-
kelen; Detailhandel en onlinedetailhandel in yogamatten,
Vloerbedekking, Vlioerkleden en matten voor gebruik bij
lichamelijke oefening en fitness, Hometrainers [fietsen]
en onderdelen daarvan, Fietszadels en -pedalen, los ver-
kocht, voor hometrainers [fietsen], Oefengewichten, Home-
frainers witgerust mel interactieve computersystemen, Te
welen, Computerconsoles, Microfoons en Camera’s; Detail-
handel en onlinedetailhandel in hometrainers uitgerust
metl interactieve compulersystemen, Video-afspeelappa-
ratuur en Gewichten, Gewichten, Yogablokken, Yoga-
banden, Yogakussens, Pilatestoestellen, te weten, Oefen-
banden, Weerstandsbanden, En kussens voor oefeningen,
Fitnessapparatuur, Loopbanden, Roeimachines; Detailhan-
del en onlinedetailhandel in tassen en houders, speciaal
aangepast voor het dragen en vervoeren van de voornoemde
goederen, En onderdelen, Onderdelen en accessoires voor
het voornoemde; Detail- en onlinedetailhandelsdiensten
met betrekking tot de verkoop van kledingstukken, Sport-
kleding en — accessoires en fitnessapparatuur; informatie,
advisering en assistentie met betrekking tot het voornoemde.
[...]" (nadruk door Peloton)

- het Unie woordmerk PELOTON, aangevraagd op 10 juli
2019 en ingeschreven op 22 mei 2020 onder het num-
mer 018093070 (hierna “Uniemerk eindigend op '70) voor
de volgende waren en diensten:

“Klasse 28: Hometrainers [fietsen] en onderdelen daarvan;
Fietszadels en -pedalen, los verkocht, voor hometrainers
[fietsen]; Lange halters; Hometrainers [fietsen] uitgerust met
interactieve com pulersystemen, te weten een computercon-
sole, microfoon en camera; Hometrainers [fietsen] uitgerust
met interactieve computersystemen, videoafspeelappa-
ratuur en gewichtsstangen; Gewichten; Yogablokken; Yoga-
riemen; Yogakussens; Pilatestoestellen, Te weten, Trai-
ningshanden, Fysiobanden, En kussens voor oefeningen;
Fitnessapparaten; Tredmolens; Roeiapparaten; Speciaal
aangepaste tassen en houders voor het dragen en vervoeren
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van de voornoemde goederen; Delen, onderd,
horen van alle voorgenoemde waren,

Klasse 38: Hel rechistreeks doorgeven yan audio- en
w'deomareriaaf op internel; S!mmm‘ng van ge luids- en
videomateriaal op inlernel op het gebied van Jitness,
fitnesslessen, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie,
{raining en instructie; Informatie, advies on hulp met be-
trekking tot al het voornoemde.

Klasse 41: Educatie; Amusement; Fitnesslessen aangeho-
den door middel van streaming op internet; Op tspanning,
te weten het aanbieden van podcasts via beeld en geluid
op het gebied van ‘,'.ch“"ms""w"giflk- gewichtsverlies,
lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness,
meditatie en persoonlijke ontwikkeling; Onlspanning, te
weten, productie en distributie van radioprogramma’s, te-
levisieprogramma’s en kabeltelevisicprogramma’s op het
gebied van lichaamsbeweging, lichamelijke conditie, wel-
zijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ont-
wikkeling, voor distributie via televisie, kabeltelevisie, radio
en een wereldwijd computernetwerk: Ontspanning in de
vorm van productie en distributie van een televisiekanaal,
een kabeltelevisiekanaal en een radiokanaal op het gebied
van lichaamsbeweging, conditie, welzijn, voeding, mindful-
ness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; Ondenﬁjs.
te welen presentatie van seminars, lezingen, workshops,
en paneldiscussies op het gebied van lichaamsbeweging,
conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en per-
soonlijke ontwikkeling; Het verzorgen van lessen, work-
shops en seminars op het gebied van fitness, welzijn,
voeding, mindfulness, meditatie en lichaamsbeweging;
Beschikbaar stellen van faciliteiten voor fitness en li-
chaamsoefening; Opleiding en raadgeving op het gebied
van lichamelijke fitheid; Lessen betreffende conditione-
ring van lichamelijke fitheid; Training voor lichamelijke
fitheid; Diensten van studio’s voor conditietraining en li-
chaamsbeweging, Te weten, Fitnesslessen; Yoga-instruc-
tie; Pilateslessen; Onlinepublicatie van tijdschriften, te
weten blogs met onderwerpen op het gebied van lokale
gemeenschappen, lichaamsbeweging, lichamelijke con-
difie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en per-
soonlijke ontwikkeling; Het aanbieden van een website
mel informatie over lichaamsbeweging, lichamelijke
conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie, voor
educatieve, sportieve en ontspanningsdoeleinden; Ter be-
schikking stellen van niet-downloadbare live en geregis-
treerde audiovisuele inhoud met lessen, opleiding en in-
structie op het gebied van welzijn, voeding, mindfulness,
meditatie en lichaamsconditie, voor educatieve, sportieve
en ontspanningsdoeleinden; Ter beschikking stellen van
onlinecursussen op het gebied van lichaamsbeweging,
conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en per-
soonlijke ontwikkeling; Informatie, advisering en assis-
tentie met betrekking tot het voornoemde.” (nadruk door
Peloton)

— het Unie woordmerk PELOTON, aangevraagd op 4 juli
2019 en ingeschreven op 2 november 2021 onder het num-
mer 018090405 (hierna “Uniemerk eindigend op '05) voor
de volgende waren:

“Klasse 25: Kleding; Schoeisel; Hoofddeksels; Sportkle-
ding, te weten, Overhemden, Leggings, Mouwloze topjes,
Tshirts, Tanktops, Sportbeha’s, Sweaters; Hoofddeksels,
waaronder mutsen; Sportkleding, waaronder korte broeken,
sportmaillots, topjes, jassen, sweatshirts, sweaters met ca-
puchon; Bandana’s [halsdoeken], Schoenen, Hoofddeksels,
Sokken; Halsdoeken; Handschoenen [kleding]; Hoofdbanden

len en toehe-

[kledingl: Manchetten [kleding]: Delen. onderdelen en toe be
horen van alle voorgenoemde waren.” (nadruk door Pnloto.n]
— het Benelux woordmerk PELOTON. aangevraagd en in-
goschreven op 30 april 2021 onder het nummer 1441815
(hierna “het Benelux merk) voor onder meer de volgende
waren en diensten:

"l

Klusse 25: Kleding; schoeisel; hoofddeksels: sportkle-
ding; hoofddeksels; beanies; sjoals; handschoenen: hoofd-
banden; polsbanden.

Klasse 28: Hometrainers: gewichten: yogablokken: yoga-
banden; oefenbanden; fitnessapparaten; loopbanden: roei-
machines; tassen speciaal aangepast voor sportuitrusting.
Klasse 38: Streaming van audio- en videomateriaal op in-
ternet; Communicatie via online-blogs.

Klasse 41: Educatieve diensten; entertainmentdiensten; les-
sen in lichaamsheweging; online-

educatiediensten; entertainment via podcast; rodio- en le-
levisie-entertainment; organisatie van seminars; hel organi-
seren en houden van lezingen; het organiseren en houden
van workshops; het aanbieden van fitness- en bewegings-
faciliteiten; fitnessinstructie; advies over fitness; het geven
van fitnessconditioneringscursussen; trainingsdiensten
voor fitness; yoga-instructie; pilatesinstructie; publicatie
van elektronische boeken en tijdschriften online; dien-
sten op het gebied van sportinformatie; gezondheids- en
welzijnstraining; het aanbieden van niet-downloadbare
online-video-inhoud; het aanbieden van online-cursussen.
[...I" (nadruk door Peloton)

Peloton beschikt daarnaast ook over de volgende twee inter-
nationale registraties, waarop ze haar vordering tegen The
Women Peloton evenwel niet baseert:

— de internationale PELOTON registratie met
mer 1217430 voor de volgende waren en diensten. inge-
schreven op 31 maart 2014 en met aanduiding van de EU
sinds 3 augustus 2015 en de Benelux sinds 11 februari 2016:
“Klasse 28: Vast opgestelde hometrainers en onderdelen
daarvan, namelijk fietszitjes en fietspedalen; trainings-
gewichten; vast opgestelde fietsen uitgerust met interactieve
computersystemen, videospelers en compact discspelers of
MP3-spelers; en bodybars.

Klasse 38: Streaming van audio- en videomateriaal op het
internet met lessen, trainingen en instructies in fitness.
Klasse 41: Het verzorgen van lessen. workshops en semi-
nars op het gebied van fitness en lichaamsbeweging: het
aanbieden van fitness- en bewegingsfaciliteiten; fitness-
instructie en -consultatie; fitnessconditioneringscursussen;
diensten op het gebied van fitnessopleiding waarbij een
website wordt aangeboden met informatie over lichaams-
beweging en -fitness die toegankelijk is via een wereldwijd
computernetwerk en mobiele apparaten”

- de internationale PELOTON registratiec met num-
mer 1372952 voor de volgende waren en diensten, inge-
schreven op 19 september 2017 met aanduiding van de EU:
“Klasse 28: trainingsmateriaal”

num-

8. Onder haar voormelde PELOTON merken verkoopt Pelo-
ton geavanceerde interactieve trainers zoals hometrainers,
loopbanden en roeimachines, alsook fiets- en fitnesskleding
en accessoires, zoals onder andere yogamatten, yogariemen
en weerstandbanden in een zwart-rode kleurencombinatie.

Ze biedt daarnaast ook online fitnesslessen aan (zo-
wel “live” als “on demand” (vrij vertaald: “op aanvraag”)
waarbij door het streamen van begeleiding op hometrainers,
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!Uliplmmh:n on andere fitnossactiviteiton binnenshuis een
indoor sludin-ur\'nring tot stand komt.

Peloton stelt sinds haar oprichting intensief van haar mork
gebruik to hebben gomaakt on von aanzienlijke goodwill

voor haar producten en diensten onder haar mork te hebben
opgebouw,

.
9. Peloton heeft haar waren on diensten de afgelopen jaren
onder andere in het Verenigd Koninkrijk (ook reeds voor de

Brexit) en Duitsland aangeboden en is sinds oktober 2023
ook in Qostenrijk actiof.

Hoewel ze orkent in de Be
sten aan te bieden, ste
Kranten en magazines
de Benelux consument

nelux nog geen waren of dien-
It ze door vermeldingen in bekende
en haar aanwezigheid op Spotify bij
evenwel niet onbekend te zijn.

10. The Women Peloton werd in 2021 door mevrouw E.B.
en haar echigenoot, de heer 1.5., een bekende Belgische pro-
fessionele wielrenner, en de heer J.V., sen wedstrijdwielren-
ner en fysiotherapeut, opgericht.

Ze voert aan zich op de kennis en ondersteuning van vrou-

wen op de fiets te richten en het vrouwenpeloton sterker te
willen maken, op en naast de fiets. B

11. Op haar website www.thewomenpeloton.be biedt The
Women Peloton informatie voor vrouwen op de fi
diverse formats, Zo plaatst ze in de afdeling “Corner”
richten over voeding, fietsen, mentaal welzijn, coaching,
zondheid, etc. In de afdeling “Academy” zijn onl

en trainingssessies voor onder meer bekkenboder
teit, pilates en tijdmanagement te vinden.

Via een webshop kunnen bezoekers van de websi

voor gratis of betalende lidmaatschapsform

website verkoopt The Women Peloton ook prod

niet van partners en met vermelding van “The

loton” op het product zelf of op een bijho

yogamatten van het merk GUUZMIND met ee

‘sueéde band’, een door AKTIVS ontwikkelde set

te poetsen en weerstandbanden voor oe

The Women Peloton biedt via Spotify en

ook een The Women Peloton podcast aan,

gepraat wordt over “simpelweg alles wat

en fietsen te maken heeft”.

12. In september 2022 bracht The
boek “Velo Vrouwen — De gids voor
sie voor fietsen” uit, waarin ze een
vragen van zowel geoefende koe
bikediva’s”.

Ze geeft ook oefenboekjes uit voor bijv
met weerstandbanden.

Mevrouw E.B. geeft verder ook lezir
fiets en The Women Peloton voert
teit van Antwerpen onderzoek naar :
waarvoor ze in maart 2023 in het n
The Women Peloton organiseert o
welijke fietsers tijdens dewelke ze live
seert. _ _
Voor de wintermaanden organiseert ze
groepsritten op het platform Zwift,
fiets op rollen aan groepsritten kunnen
te nemen aan de ritten kan men lid v
Community”.

The Women Peloton publiceert o
schillende “slimme trainers” (vrije
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trainers ) besproekl en maakt op haar W“h‘.i- ' go

de slogans “Together we learn & n'dt."'{vrl .
leren en rijdon we"), “Together we boca
vertanld: “samen worden we slin me
become stronger” (vrij vertaald: “sai
ker”), die volgens Paloton

slogan “Together we go fo

ver”) golijkon.

Op 8 november 2023 lan

sociale media sen |

kondigde dat er

Cyeling kit” (v




24 juli 2023 stelde The Women Peloton pe
er beroep in.
op 11 ohtabee 202‘3 hma‘ﬂ de m“rk""gmllm:h!iL’,liu van The
women Peloton bij ]“’t_ EUIPO een niuliglmirlsvur:lnring le-
en hel Uniemerk eindigend op '70 ingesteld. Ook dezo pro-
cedure is NOB hangende.

nincidentos| ho-

IV. Beoordeling

K n“humachﬂbevoegdheid - toelaatbaarheid

16. De voorzitter van de Nederlandstalige ondernemings-
rechtbank Brussel heeft rechtsmacht en ig bevoegd om ken-
nis te nemen van vorderingen tot staking van beweerde in-
breuken op Uniemerken en Benelux-merken op grond van
artikel 124 a) UMV, artikel 4.6.1 BVIE, de artikelen 574, 11°
en 18° en 633quinquies § 1 Ger.W. en artikel XVIlL.14 § 1
WER en van tegenvorderingen (ot nie(igverklaring van d;zzc
merken op grond van artikel 124 d) UMV, artikel 4.6.4 BVIE,
artikel 563, tweede lid Ger.W. en artikel XVII.17 WER.

Het hof van beroep Brussel is bevoegd om kennis te nemen

van het principaal hoger beroep en incidenteel hoger beroep
tegen het vonnis van de eerste rechter,

17. Zowel het principaal hoger beroep als het incidenteel
hoger beroep zijn tijdig en regelmatig wat de vorm betreft.
Bij gebrek aan enig middel van ontoelaatbaarheid van de
beroepen of vorderingen ingeroepen door partijen of ambts-
halve in te roepen door het hof, besluit het hof dat ze toe-
laatbaar zijn.

B. Gegrondheid
B.1. Vordering tot nietigverklaring (incidenteel hoger beroep)

18. The Women Peloton vordert in hoger beroep in hoofd-
orde de nietigverklaring van de PELOTON merken.

Het hof moet de beweerde nietigheid van de merken voor
de beoordeling van de beweerde inbreuk onderzoeken. Als
de PELOTON merken geheel of gedeeltelijk nietig zouden
zijn, kan Peloton zich voor haar inbreukvordering immers
niet of niet volledig op deze merken beroepen.

De nietigheidsvordering van The Women Peloton is driele-
dig. Vooreerst stelt ze dat de PELOTON merken herhaalde-
pots waren, te kwader trouw ingeschreven om het bewijs
van normaal gebruik te vermijden. Verder stelt ze dat de PE-
LOTON merken nietig zijn voor zover ze waren of diensten
claimen “die verband (kunnen) houden met buiten fietsen
of wielrennen” omdat het woord “peloton” in het normale
taalgebruik of bona fide handelsverkeer gebruikelijk is ge-
worden, dan wel omdat de voormelde merken beschrijvend
en in elk geval niet onderscheidend zijn voor buiten fietsen
en wielrennen.

Het hof onderzoekt hieronder de ingeroepen nietigheids-
gronden.

B.1.1 Gedeeltelijke nietigheid: depot te kwader trouw

19. Artikel 59.1.b) UMV bepaalt:

“1. Het Uniemerk wordi op vordering bij het Bureau of op
tegenvordering in een inbreukprocedure nietig verklaard,
wanneer:

(...)

(b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader
trouw was.”

Wolters Kiuwer - Intellectuele rechten / Droits intellectuels

Artikel 2.2bis.2 BVIE voorziet in een gelijkaardige bepaling
voor Beneluxmerken.

Het begrip kwade trouw is een autonoom begrip van hfl
Unierecht, dat in de EU een eenvormige uitlegging moet krij-
gen (Hy] 27 juni 2013, C-320-12, Malaysia Dairy, punt 2‘9].
Het Hof van Justitie heeft het begrip “kwade trouw ™ uitge-
legd als volgt: ‘
“Terwijl het begrip ‘kwade trouw’ overeenkomstig de in de
omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan wfmndersnf,-f\‘f
dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk
oogmerk, moet dit begrip voorts worden begrepen in de con-
text van het merkenrecht, te weten die van het economische
verkeer. {...).

Bijgevolg is de absolute nietigheidsgrond van artikel 52,
lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [overgenomen
en verval in artikel 59.1.b) UMV] van toepassing wanneer
uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzin-
gen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag lot
inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een
eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met
het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden
op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of
met het oogmerk - zelfs zonder een derde in het bijzonder
te viseren — een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere
doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een
merk, met name de wezenlijke functie van herkomsraandu{-
ding.” (Hv] 12 september 2019, Koton Magazacilik Tekstil
Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, punt 46, zoals ook
aangehaald in Gerecht 21 april 2021, Hasbro v EUIPO (Mo-
nopoly), T-663/19, punten 32-33).

20. Een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te
gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en
diensten, levert een handeling te kwader trouw op als de
aanvrager van dat merk de bedoeling had afbreuk te doen
aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt
met de eerlijke gebruiken, dan wel om — zelfs zonder een
derde in het bijzonder op het oog te hebben — een uitslui-
tend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan deze
die onder de functies van een merk vallen.

Wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de
wezenlijke functies ervan te gebruiken alleen voor bepaalde
in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten ont-
breekt, levert de aanvraag slechts voor die waren of dien-
sten een handeling te kwader trouw op (Hv] 29 januari 2020,
Sky/Skykick, C-371-18, punt 81).

Volgens vaste rechtspraak kan men bij de globale beoorde-
ling ook rekening houden met de oorsprong van het bestre-
den teken en het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, met de
commerciéle logica die is gevolgd bij de indiening van de
aanvraag tot inschrijving van het teken als Uniemerk, alsook
met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die
deze indiening hebben gekenmerkt.

Ook het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de
indiening van de inschrijvingsaanvraag dient in aanmerking
te worden genomen (Hv] 11 juni 2009, Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli, C-529/07, punt 41).

Het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip is
een subjectief gegeven dat aan de hand van de objectieve
omstandigheden van het geval vast te stellen is (Hv] 11 juni
2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07,
punt 42).

Het begrip kwade trouw heeft dus betrekking op een sub-
jectieve beweegreden aan de zijde van de merkaanvrager, te
weten een oneerlijk oogmerk of een ander onzuiver motief.
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Dit v e =
Veronderste)) gedrag dat afwijkt van de erkende begin-

selen zoals e i i ‘ -
3} I!.lh ven ethische houding of eorlijke gebruiken in
jverheid of handel |

Het is aan de
kel 52 lid 1,
artikel 5
an e

verzovker fol nietigverklaring die zich op arti-
onder b) van verordening nr. 207/2000 (thans
9.1.b) UMV) wil baseren om de omstandigheden
tonen op basis waarvan vast te stellen is dat een pan-
‘\'rnap,_tui i:m.hrii\'ing van ven Uniemerk te kwader trouw is
"'Hl'f!mntl, dangezien de goede trouw van do aanvrager tot
bewijs van h legendeel wordt varmaoed

Wannoeer | vermooden van goodoe tronw dat de annvrager
van het mork in kwestio bi
tot inschrijving
standighedon v
ot niatigvo

i de indiening van de aanvraag
van dit merk goniel, op basis van de om-
an |II." concrele HII\.‘HI \-\"ll-’ll’{l'] [II! \'l?r?,("-'kl?r

rklaring zich beroept, te woerleggen is, staat het
aan de merkhouder om pen pl

ausibele verklaring over de
(h':ulsh'llin;

: Hhngen en do commerciile logica van de aanvraag tot
mschrijving van dat merk e geven (Gerecht 21 april 2021,
Hasbro/EUTPo (Monopaoly), T-663-19, punten 38-43).

21. Volgens The Women Peloton heeft Peloton de merken
waarop ze haar iulm'uk\'m'rluring bascert kennelijk gedepo-
neerd om het vereisie bewijs van normaal gebruik van haar
oudere internationale registraties met aanduiding van de EU
unﬂBcnelux te vermijden, wat op een depot te kwader trouw
wijst.
Zodra sprake is van een he
pot van een nieuw
der merk bijna ge
kwade trouw volg

rhaaldepotl, met name een de-
merk op een ogenblik waarop een ou-
bruiksplichtig is, keert de bewijslast van
ens The Women Peloton om en is het aan
de merkhouder om aan te tonen dat er een legitieme com-
merciéle logica bestond om opnieuw voor dezelfde waren
en diensten te deponeren.

Volgens The Women Peloton is er sprake van een her-
haaldepot, nu Peloton de PELOTON merken in juli 2019
deponeerde, zijnde op een ogenblik waarop haar eerdere
registraties bijna gebruiksplichtig werden. Haar nieuw Be-
neluxmerk deponeerde ze op 30 april 2021 met een spoe-
dinschrijving, zijnde enkele maanden nadat het eerdere
Beneluxmerk gebruiksplichtig was geworden en overigens
ook kort nadat The Women Peloton op 16 april 2021 haar
podcast op Instagram aankondigde.

Peloton geniet met haar nieuwe depots het voordeel dat ze
in oppositie- en inbreukprocedures geen bewijs van nor-
maal gebruik moet leveren en ze maakt van dit voordeel ook
gebruik, wat volgens The Women Peloton op kwade trouw
wijst.

Het claimen van bijkomende waren en diensten is volgens
The Women Peloton geen legitieme reden voor een herhaal-
depot, nu Peloton ook uitsluitend voor de nieuwe waren en
diensten depots had kunnen verrichten.

Of Peloton haar eerdere merken reeds normaal gebruikte, is
volgens The Women Peloton niet relevant, nu het volstaat
dat ze door haar herhaaldepots het voordeel geniet dat ze
geen normaal gebruik moet bewijzen.

De PELOTON merken, meer in het bijzonder de Uniemerken
eindigend op '70 en '45 en het Beneluxmerk, zijn volgens
The Women Peloton daarom gedeeltelijk nietig voor de wa-
ren en diensten die reeds in de bescherming van de oude in-
ternationale registratie vervat zalen zoals in het dispositief
van haar syntheseconclusie opgesomd, en ze verzoekt het
hof de gedeeltelijke doorhaling van deze merken te bevelen.

22. Peloton betwist de ingeroepen merken te kwader trouw
te hebben gedeponeerd.
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Ze stelt vooreerst dat ze de Uniemerken eindigend op ‘g5

‘05 voor volstrekt andere klassen dan die van haar eerde
merken heeft ingediend en verder dat (i) The Women Pel,,
ton het Monopoly-arrest foutief interpreteert en niet volq
aan de bewijslast die het Hof van Justitie haar opleg, (ii)
Peloton de oudere registraties normaal gebruikt zodat geen
omzeiling van enige gebruiksplicht nodig was of is, ep (i)
de merken verder ook geen herhaaldepots waren, magy in
een commerciéle logica kaderen en ter vervulling vap de
wezenlijke functie van de herkomstaanduiding werden j;,_
goediend,

23. Terecht stelt Peloton dat het aan The Women Pelotop
toekomt om aan 1o tonen dat Peloton bij de aanvraag tot jp.
schrijving van de PELOTON merken te kwader trouw wag,
Eveneens terecht stelt ze dat een herhaaldepot niet automg.
tisch een bewijs van kwade trouw oplevert,

Geen cnkele bepaling van de regelgeving inzake Unie.
merken verbiedt dat opnieuw een aanvraag tot inschrijving
van hetzelfde merk wordt ingediend, en een dergelijke ip.
diening op zich vormt dus geen bewijs van kwade trouw
van de aanvrager indien ze niet gepaard gaat met andere re-
levante elementen die door de verzoeker tot nieligverklaring
worden aangevoerd (Gerecht 21 april 2021, T-663/19, Mo-
nopoly, punt 70).

Er kunnen commerciéle redenen zijn om een merk opnieuw
in te dienen. Zo is het opnieuw registreren van een merk
met het oogmerk een moderne versie te beschermen een
gangbare bedrijfspraktijk.

Wanneer een merkaanvrager de waren- en dienstenom-
schrijving van zijn eerdere merken in een nieuwe aanvraag
tot inschrijving bijwerkt, is het denkbaar dat hij heeft be-
sloten om zijn commerciéle strategie te richten op waren of
diensten waarin zij geinteresseerd was of die haar in de na-
bije toekomst zouden kunnen interesseren (zie in deze zin
Gerecht 13 december 2012, Pelikan, T-136/11, punt 49).
Het louter indienen van een aanvraag tot inschrijving van
eenzelfde merk enige tijd voor het verstrijken van de respiijt-
termijn van een ouder merk volstaat dan ook niet om tot een
kwaadwillige intentie van de merkaanvrager te besluiten.
De door The Women Peloton weergegeven tijdslijn is boven-
dien, zoals Peloton terecht stelt, misleidend.

Peloton heeft het Uniemerk eindigend op 70 immers reeds
op 10 juli 2019 aangevraagd, terwijl haar eerdere interna-
tionale registratie pas op 3 augustus 2020 gebruiksplichtig
werd.

Het Uniemerk eindigend op '45, waarvan de geclaimde
diensten in klasse 35 volgens The Women Peloton met de
diensten in klasse 38 van de eerdere internationale regis-
tratie overeenstemmen, heeft Peloton reeds op 4 juli 2019
aangevraagd.

Verder heeft ze het Beneluxmerk pas op 30 april 2021 aange-
vraagd, terwijl haar eerdere internationale registratie reeds
sinds 25 januari 2021 in de Benelux gebruiksplichtig was.
Peleton heeft de ingeroepen merken dan ook niet ingediend
op een ogenblik waarop haar eerdere merken bijna gebruiks-
plichtig werden, zoals The Women Peloton beweert.

Het feit dat de in haar nieuwe Beneluxmerk geclaimde
diensten deels overlappen met door The Women Peloton
aangeboden diensten, met name blogs en het streamen van
audio, vormt geen aanwijzing van een beweerd depot met
het enkele doel de activiteiten van The Women Peloton te
blokkeren.

Peloton beschikte immers reeds lang voor de start van de
activiteiten van The Women Peloton over het Uniemerk
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pindigend op 70 voor "sir‘mrn.ing van geluids- en videoma-
teriaal op internet op het gebied van fitness, fitnesslessen,
welzijn. voeding, mmd{llfness, meditatie, training en in-
structie: informatie, advies en hulp met betrokking tot al het
voornoemde” in klasse 38.

verder is het gegeven dat Peloton (nog) niet actief is in de
genelux geen objectieve omstandighcid waarnit het oog-
merk van Peloton op het tijdstip van de indiening van de
ingeroepen merken af te leiden vall.

Ten slotte volstaat ook het feit dat Peloton in deze proce-
dure en andere door The Women Peloton aangehaalde pro-
cedures uitsluitend haar PELOTON merken, met name haar
Uniewoordmerken eindigend op '45, op '70 en op '45 en
haar Benelux woordmerk 1441815 (en niet haar oudere mer-
ken met nummers 1217430 en 1372952) inroept niet om het
vermoeden van goede trouw te weerleggen.

The Women Peloton reikt geen objectieve omstandigheden
aan waaruit blijkt dat Peloton de ingeroepen merken niet
heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan
de mededinging, maar met het cogmerk afbreuk te doen aan
de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de
eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht
te verkrijgen voor andere doeleinden dan die van het mer-
kenrecht.

Het vermoeden van goede trouw van Peloton blijft dan ook
overeind.

24. Ten overvloede is uit de voorgelegde stukken ook af te
leiden dat Peloton haar oude internationale registratie voor
de betrokken waren en diensten reeds voor het verstrijken
van de respijttermijn in Duitsland en het Verenigd Konink-
rijk en dus in de EU gebruikte en ze geeft verder ook een
aannemelijke uitleg over het nut van haar nieuwe depots,
met name een modernisering en uitbreiding van de waren
en diensten die ze onder de betrokken merken aanbiedt of
nog aanvullend wenst te gaan aanbieden en die vereist zijn
om de herkomstaanduiding voor haar (nieuwe) activiteiten
te verzekeren.

De nieuwe aanvullende depots kaderen dan ook in een
commerciéle logica en de vaststelling dat bepaalde nieuwe
depots ook reeds beschermde waren en diensten claimen
en dat Peloton haar merk (nog) niet in de Benelux gebruikt,
doet deze uitleg niet teniet.

Een beweerde kwade trouw van Peloton op het ogenblik
van de indiening van de PELOTON merken is dan ook niet
aangetoond. De betrokken tegenvordering van The Women
Peloton is ongegrond.

B.1.2 Gedeeltelijke nietigheid: gebruikelijke benaming

25. Volgens artikel 2.2bis.1.d BVIE en artikel 7.1 d) UMV
worden merken nietig verklaard als ze uitsluitend bestaan
uit “tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of
in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden”.
De in deze artikelen voorziene uitsluiting is niet gebaseerd
op het eventuele beschrijvende karakter van de betrokken
merken (zie infra, randnr. 30 e.v.), maar op het heersende
gebruik in de kringen waarin men de waren en diensten
waarvoor de merken zijn ingeschreven verhandelt.

Het is voor deze nietigheidsgrond dus niet van belang te on-
derzoeken of de merken beschrijvend zijn voor de kenmer-
ken of eigenschappen van de betrokken waren of dien‘su.en,
maar wel of het gaat om gebruikelijk geworden aanduidin-
gen van de waren en diensten waarvoor de merken zijn in-
geschreven,
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26. The Women Peloton benadrukt dat de term "pe}loton'
een gebruikelijke term is in het normale taalgebruik mt.et
eon vaste betekanis, met name “een groep fietsers”, waflnllll
volgens haar volgt dat de merken van Peloton nietig zijn in
de mate ze zijn ingeschreven of bescherming bieden voor
waren en diensten “die verband houden met buiten fietsen
of wielrennen ",

De PELOTON merken zijn volgens haar dan ook gedeelte-
lijk door te halen door loevoeging van de volgende beper-
king aan de waren- en dienstenomschrijving. in alle klassen
waarvoor ze zijn ingeschreven: “: alle voorgaande waren/
diensten met uitsluiting van waren/diensten met betrekking
tot buiten fietsen en wielrennen.”

The Women Peloton verwijst in dit verband ook naar het
gebruik van de term “peloton” als onderdeel van merken of
handelsnamen door tal van ondernemingen.

Peloton betwist de stelling van The Women Peloton en stelt
dat niet volstaat dat het woord een vaste betekenis hm,-{t.
maar dat het moet gaan om gebruikelijk geworden aandui-
dingen “van de waar of de dienst zelf waarvoor het teken ter
inschrijving als merk is ingediend.”

Het aangehaalde gebruik van het woord door andere onder-
nemingen is volgens Peloton niet relevant omdat het bijna
altijd gaat om een gebruik door een vriendengroep of vaw en
ook bijna altijd kadert in wielrennen op de weg en dus niets
met haar activiteiten te maken heeft. )
Ze stelt verder ook op te treden tegen ondernemingen die
commercieel actief zijn en een teken gebruiken met een
overlap met de waren en diensten waarvoor haar eerdere
merken zijn ingeschreven.

27. Terecht stelt Peloton dat de gebruikelijke benaming be-
trekking moet hebben op de waren of diensten waarvoor de
betrokken merken zijn ingeschreven.

De PELOTON merken zijn niet voor waren en diensten “die
verband (kunnen) houden met buiten fietsen en wielren-
nen” ingeschreven, maar voor de hierboven omschreven
waren en diensten in klassen 16, 27 en 35 (Uniemerk eindi-
gend op '45), klassen 28, 38 en 41 (Uniemerk eindigend op
'70), klasse 25 (Uniemerk eindigend op '05) en klassen 25,
28 en 41 (Beneluxmerk) (supra, randnr. 7).

Terecht stelt Peloton dat uit de vaste of gebruikelijke bete-
kenis van het woord “peloton”, niet volgt dat dit woord een
generieke of gebruikelijke term is om de waren en diensten
aan te duiden waarvoor de PELOTON merken zijn inge-
schreven.

Het woord is in het normale taalgebruik en economische
verkeer slechts gebruikelijk voor de aanduiding van een
troep of groep (wiel)renners die in een wedstrijd bij elkaar
rijden of lopen, maar niet voor de aanduiding van de door
Peloton geclaimde waren of diensten of (mogelijke) kenmer-
ken hiervan.

Het gegeven dat de geclaimde waren of diensten ook be-
scherming genieten als ze met buiten fietsen of wielrennen
verband (kunnen) houden, doet niet anders besluiten.
Verder doet ook het feit dat bepaalde andere ondernemingen
en verenigingen een merk of handelsnaam gebruiken waarin
het element “peloton” voorkomt, niet tot een gebruikelijke
benaming besluiten.

De door The Women Peloton aangehaalde ondernemingen
en verenigingen maken immers ofwel geen gebruik van
het teken in het economische verkeer, dan wel bieden ze
minstens geen of niet in dezelfde mate waren en diensten
aan die met de door Peloton geclaimde of door The Women
Peloton aangeboden waren en diensten vergelijkbaar zijn.
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Pe De twee nietigheidsgronden zijn onafhankeljik
en vereisen een afzonderlijk onderzoek,
respectieve werkingssfeer van deze gron
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“on beweerde schending van de artikelen 2.2bis.1.d BVIE en

7.1 d) UMV is dan ook ongegrond.

28, \{ulguns artikel 7.1 b) en ¢) UMV wordt de inschrijving
geweigerd van:

“b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) mPr.kpn die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidin-
gen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van
soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats
van ‘herkomxl. tijdstip van vervaardiging van de waren of
verrichting van de dienst of andere kenmerken van de wa-
ren of diensten.”

Eenzelfde principe is voor Beneluxmerken vervat in arti-
kel 2.2bis.1.b en ¢ BVIE, | 30,

29. Voor de toepassing van de weigerings- of nietigheids-
grond uit artikel 7.1b) UMV is te onderzoeken of een teken
het vermogen mist om de herkomst van de waren of dien-
sten aan te geven op die wijze dat de consument die de door
het merk aangeduide waren heeft verkregen of aan wie de
dﬁor het merk aangeduide diensten zijn verleend, zijn keuze
bij een la_tere aankoop of opdracht, naargelang zijn ervaring,
al dan niet kan herhalen (Gerecht 25 september 2002, Vi-
king-Umwelttechnik/BHIM, punt 25). Een minimum m
derscheidend vermogen is voldoende om toepassing van
absolute weigeringsgrond van gebrek aan ondersche
vermogen van artikel 7.1.b) te voorkomen (Gerecht 3
2019, Medrobotics Corp/EUIPO, T-555/18, punt 19).
Voor de toepassing van artikel 7.1.c) UMV is te onde
ken of een merk in de opvatting van het relevante
kenmerken van de betrokken waren of diensten
dan wel dit in de toekomst redelijkerwijze te ve
is (Hv] 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber,
punt 31). Het “kunnen dienen” tot aanduiding van
merk van de betrokken waren of diensten is vo
23 oktober 2003, C-191/01, BHIM/Wrigley, punt
teken is echter alleen als beschrijvend te
een betekenis heeft die het relevante publiek
opvat als informatieverstrekking over de ken
aangevraagde waren en diensten. Dit is het g
het teken informatie verschaft over onder meer
heid, kwaliteit, kenmerken, bestemming,
vang van de waren of diensten. Het verband
en de waren en diensten moet voldoende
fiek zijn, alsook concreet, direct en zonder
te begrijpen (Gerecht 2 december 2008,
(FUN), T-67/07, punt 24). De absolute we
beschrijvend karakter is niet van to
slechts suggestief zijn met betrekking
merken van de waren of diensten of
direct naar verwijzen (Gerecht 31 januari
tion, T-135/99, punt 29 en Gerecht 2
Motor/OHIM (FUN), T-67/07, punt 32 e
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Uit de vaste ofgebru.ikalipke betekenis van hey woord “pelo-
jon” volgt niet dat dit wourc.! beschrijvend is voor de
on diensten waarvoor d.e PELOTON merken zijn inge
o, zoals omschreven in randnummer 7 hierhoyen,
e Women Peloton aangeh

waren
schre-
ve
pedoor Th aalde weigering door het
BBIE van een merkaanvraag voor het tokon PELOTON voor
diensten in klasse 41 (fluel niet anders besluiton, ny de 1or-
men “peloton” en '_‘WIBIBPWBdHIriitinn" in de beschrijving
van de geclaimde dmnsl.un waren opgenomen, wat voor de
waren en diensten geclaimd door de PELOTON morken niel
het geval is.

Het gegeven dat de door de PELOTON merken geclaimde
waren en diensten ook waren en diensten “in de context
" n het buiten fietsen en wielrennen ™ kunnen omvaltten,
doet niet anders besluiten en is geen grond om de
geduelteliik nietig te verklaren,

De PELOTON merken zijn niet voor waren of diensten in
deze context ingeschreven en in elk geval is ook in deze
context slechts sprake van een suggestie en niet van een on-
middellijke aanduiding van bepaalde kenmerken van waren
of diensten.

Op woorden die slechts doen denken aan, associéren met
of zinspelen op bepaalde kenmerken van de waren of dien-
sten of waarbij slechts een vaag of onbepaald verband met
de waren of diensten bestaat, is de weigeringsgrond niet van
toepassing.

Ten slotte valt uit de erkenning door Peloton van de vaste of
gebruikelijke betekenis van het woord “peloton” in deze en
eerdere procedures ook geen gerechtelijke bekentenis van
het beweerd beschrijvend karakter van dit woord voor de
betrokken waren en diensten af te leiden,

Ook de gevorderde gedeeltelijke nietigverklaring van de PE-
LOTON merken op grond van een beweerd beschrijvend ka-
rakter is bijgevolg ongegrond.

merken

(iii) Toepassing: beweerd gebrek aan onderscheidend vermogen

32, Zelfs wanneer de PELOTON merken niet beschrijvend
zouden zijn, stelt The Women Peloton dat ze in elk geval ‘in
de context van buiten fietsen en wielrennen’ niet onder-
scheidend zijn.

Als gevolg van het veelvuldig gebruik van het woord “pe-
loton” in deze context en de door het publiek algemeen
gekende verwijzing naar een ‘groep fietsers’, vertoont het
woord volgens The Women Peloton een rechtstreeks ver-
band met fietsen en is het niet geschikt om de waren of
diensten van één onderneming van die van een andere te
onderscheiden.

Peloton betwist dit en stelt dat de PELOTON merken een in-
herent onderscheidend vermogen hebben en dat zowel het
BBIE als het Benelux Gerechtshof dit in gelijkaardige zaken
reeds uitdrukkelijk hebben bevestigd.

Zo oordeelde het BBIE in een oppositieprocedure tegen
de Benelux merkaanvraag voor het teken PELOTON D’HI-
VER voor diensten in klasse 41 (“ontspanning, sportieve en
culturele activiteiten”) op basis van overeenstemming met
de oude PELOTON internationale registratie van Peloton in-
geschreven voor diensten in klasse 41 (supra, randnr. 7) dat
het ingeroepen merk van huis uit over een normaal onder-
scheidend vermogen beschikt, aangezien het geen kenmerk
beschrijft van de diensten in kwestie.

: s 00

Ondanks de algemene betekenis van het woord “peloton
en het courant gebruik ervan in de wielersportwereld, oor-
deelde het BBIE dat het woord niet beschrijvend is voor de
batrokken diensten.

Het Benelux Gerechtshof bevestigde deze zienswijze, maar
voegde eraan toe dat de deposant het argument overfle meest
ganghare betekenis van het woord “peloton™ als zuﬂdf: een
verwijzing naar de wielersport slechis op het [varwuze:?de]
gebruik van het teken PELOTON D'HIVER voor haar eigen
acliviteiten bleek te betrekken en niet stelde, minstens niet
op onderbouwde wijze, dat van een zwak onderscheidend
varmogen van het merk was uil te gaan,

In een oppositieprocedure tegen de Benelux merkaanvraag
voor het teken PELOTON DE PARIS voor waren in klassen
9, 14 en 25 op basis van overeenstemming met de oude PE-
LOTON internationale registratie van Peloton ingeschreven
voor diensten in klasse 28 (supra, randnr. 7}, oordeelde het
BBIE opnieuw dat het ingeroepen merk van huis uit over
een normaal onderscheidend vermogen beschikt, aangezien
het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie,

33. The Women Peloton stelt terecht dat de deposant in een
oppositieprocedure geen tegenvordering tot nietigverklaring
kan instellen.

Verder valt uit het arrest van het Benelux Gerechtshof af
te leiden dat de deposant van het teken PELOTON D'HI-
VER ook niet blijkt te hebben opgeworpen dat het PELO-
TON merk zwak of niet onderscheidend was voor de ge-
claimde diensten in klasse 41.

Ten slotte blijken zowel het BBIE als het Benelux Gerechts-
hof het onderscheidend vermogen van het door Peloton in-
geroepen PELOTON merk slechts uit het niet beschrijvend
karakter ervan te hebben afgeleid, terwijl ook een niet be-
schrijvend merk onderscheidend vermogen kan missen, wat
The Women Peloton in deze procedure aanvoert.

De relevantie van de beslissingen is voor de beoordeling
van het al dan niet onderscheidend vermogen van de PELO-
TON merken dan ook beperkt en het hof moet deze vraag in
elk geval, zoals The Women Peloton terecht stelt, autonoom
beoordelen.

34. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van
een teken moet concreet gebeuren, zowel wat de betrokken
waren en diensten als het relevante publiek betreft.

The Women Peloton baseert zich voor het beweerde gebrek
aan een minimaal onderscheidend vermogen van de PELO-
TON merken op de aanwezigheid op de markt van tal van
deelnemers die het woord “peloton” in de context van bui-
ten fietsen of wielrennen gebruiken.

Hieruit volgt evenwel niet dat de PELOTON merken niet
onderscheidend zijn voor de waren of diensten waarvoor ze
zijn ingeschreven en daarom gedeeltelijk nietig zouden zijn.
Vooreerst stelt Peloton terecht dat de door The Women Pelo-
ton aangehaalde andere marktdeelnemers geen of minstens
niet in dezelfde mate waren of diensten in het economische
verkeer in de EU of Benelux aanbieden die identiek zijn
aan of vergelijkbaar zijn met die van Peloton of The Women
Peloton en waarvoor ze het woord “peloton™ al dan niet als
(onderdeel van een) merk gebruiken (supra, randnr. 27).
Verder is een minimum aan onderscheidend vermogen vol-
doende en toont The Women Peloton niet aan dat het PE-
LOTON teken niet geschikt is om de herkomst van de door
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Pelo Ani
ton goclaimde waren on diensten aan te geven zodat de

L al naargelang zijn orvaring, bij een latero aan-
op ot opdracht do keuze kan horhalen of een andere keuze
kan makon.
v Py sy i
De PELOTON merken hoschikken dan ook wel degolijk over
son voldoendo inhoront ondoerscheidend vermogen voor de

consument,

waren en diensten waarvoor zo zijn ingeschrovon.

l.FN gegeven dat doze waren on dionsten ook ‘mel buiten
fietsen of wielrennen verband kunnen houden® on hot woord
“peloton in dozo context courant gebruikt wordt voor de
aanduiding van of verwijzing naar een groep (wiel)renners,
doet niot andors besluiten en rosulteort niot in cen gedeelte-
liike nietigheid van de morken.

Ook deze nietigheidsgrond is bijgovolg af te wijzen,

Het incidenteel hogoer beroep van The Women Peloton dat
ertoe strekt do gedeeltolijke nietigverklaring van de PELO-
TON merken to bekomen is, g!.‘]l!.l op hel voorgaande, on-
gegrond.

B.2. Inbreukvordering (principaal hoger beroep)
B.2.1 Ingeroepen gronden en principes

35. Het gebruik van het teken THE WOMEN PELOTON door
The Women Peloton maakt volgens Peloton een inbreuk uit
op haar merkenrechten in de zin van artikel 9.2 b) UMV, dat
als volgt luidt en waarvan artikel 2.20.2.b BVIE de evenknie
is voor Benelux-merken:

“2. Onverminderd de rechten die houders véor de datum
van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk
hebben verkregen. is de houder van dat Uniemerk gerech-
tigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft
verkregen, het gebruik van een teken in het economische
verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

(=i

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk
en word! gebruikt met betrekking tot waren of diensten die
gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten
waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardeor
verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst
ook de mogelijkheid van associatie met het merk.

{...)"

The Women Peloton betwist de aangevoerde inbreuk en stelt
dat er geen verwarringsgevaar is. Ze stelt verder ook dat ze
het woord “peloton” niet als een onderscheidend teken ge-
bruikt, met als gevolg dat Peloton zich hiertegen bij toepas-
sing van artikel 14.1 b) UMV en artikel 2.23.1.b BVIE niet
kan verzetten.

36. Om een inbreuk in de zin van de voormeld artikelen 9.2
b) UMV en 2.20.2.b BVIE te laten vaststellen, moet Peloton
aantonen dat aan de volgende voorwaarden voldaan is:

a) er moet sprake zijn van gebruik van een teken als merk
in het economische verkeer om waren of diensten te onder-

scheiden;
b) het teken moet gelijk zijn aan of overeenkomen met het

merk;

-

¢) het teken moel worden gebruikt voor identjo L
penstemmende waren of diensten; “of Ovey,

d) er moet verwarring bij het publie
hot gebruik van het teken.

et Hol van Justitie oordeelde dat er Sprake js
warringsgevaar telkens wanneer het publiek Zich an Ver,
gissen in de herkomst van de betrokken waren of
Volgens hel Hof doel verwarringsgevaar zich m
voor “wanneer het publick kan menen dat de betroky,
ron of diensten van dezelfde onderneming of. in voork en
geval. van econamisch verbonden o"dememingun om,
stig zijn" (Hv] 29 seplember 1998, Canan/MCM. C‘-,:J!&%
punt 26 en 29). Vi,
Dit verwarringsgevaar is globaal te beoordelen, met i
neming van alle relevante omstandigheden van e cone,
geval, in het bijzonder de mate van overeenstemmjng‘
merk en teken en de respectieve waren of diensten, 4},
hun onderlinge samenhang (Hv] 11 november 1997, So
Puma, C-251/95, punt 22). Zo kan een geringe Mmate
soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten y,
gef,ompenseerd door een hoge mate van Overeenstemmp;
tussen de merken en omgekeerd (Hv] 22 juni 1999, ;, '}
Klijsen, C-342/97, punt 19). ydf

Bij deze globale beoordeling is ook het sterke of Zwak
niveau aan onderscheidend vermogen van het merk in agp.
merking te nemen. Het verwarringsgevaar is groter Naarmgg,

de onderscheidingskracht van het oudere merk sterkey is,
Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekeng.
heid op de markt, een sterke onderscheidingskracht heb-
ben, genieten een ruimere bescherming dan merken met
een geringe onderscheidingskracht (Hv] 29 september 1994
C-39/97, Canon, punt 18). '
Verder is ook rekening te houden met de perceptie door het
betrokken publiek, d.i. de gemiddelde consument vap dq
betrokken categorie van waren of diensten, die gewoonlijk
goed geinformeerd is en redelijk oplettend en omzichtig,
maar die zelden de gelegenheid heeft om de verschillende
merken rechtstreeks te vergelijken en moet afgaan op hetop. -
volmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (Hv] 22 juni
1999, Lloyd/Klijsen, C-342/97, punt 26). ;

k kunnen Ontstag
n g

di&nn':l.
d

B.2.2 Toepassing

(i) Gebruik in het economische verkeer en overeenstemming
tussen de eerdere merken en gebruikte tekens

37. De te vergelijken tekens zijn enerzijds de ingeschreven |
“Peloton” woordmerken en anderzijds de door The Women
Peloton gebruikte geviseerde tekens.

The Women Peloton betwist niet dat ze het teken “The
Women Peloton™ in het economische verkeer gebruikt en
dit enerzijds als zuiver woordelement, waaronder ook als
vennootschapsnaam, handelsnaam en domeinnaam, en an-
derzijds als woordbeeldmerk, waarvoor ze een Unie merk- |
aanvraag heeft ingediend.

De te maken vergelijking is dus als volgt:
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aangevochten tekens van The Women Peloton

The Women Peloton

logo (Unie merkaanvraag)

THE WOMEN

PELOTON

m van de overeenstemming van de conflicte-
rende tekens impliceert een vergelijking van de lekens om
vast te stellen of ze visueel, fonetisch en/of begripsmatig een
hgpaalde mate van (?vareenslemn'aing vertonen,

Hoewel deze vergelijking op de totaalindruk van de tekens
in het geheugen van het relevante publiek te baseren is, is ze
in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicte-
rende tekens te maken en is onder meer met de onderschei-
dende en dominerende bestanddelen van de tekens rekening
te houden (Hv] 4 maart 2020, EUIPO/Equivalenza Manu.-
factory. C-328/18, punt 71 en Hv] 6 september 2012, United
States Polo Association/BHIM, C-327/11. punt 57).

Niet relevant voor de beoordeling van de overeenstemming
van de tekens zijn de omstandigheden waarin men de waren
op de markt brengt.

Bij de beoordeling van de overeenstemming mag men niet
slechts één bestanddeel van een samengesteld merk met het
andere teken vergelijken, maar moet men het merk en teken
elk in hun geheel met elkaar vergelijken.

Slechts indien alle andere bestanddelen van het merk voor
de erdoor opgeroepen totaalindruk te verwaarlozen zijn, kan
men de overeenstemming op basis van enkel het domine-
rende bestanddeel beoordelen (Hv] 19 maart 2015, Mega/
BHIM, C-182/14, punt 38).

Er is sprake van overeenstemming tussen de tekens wanneer
ze in de ogen van het relevante publiek minstens voor een
deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft,
waarbij de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis
doorslaggevend zijn.

Als het jongere teken het oudere merk volledig omvat en
hieraan slechts een woord of teken toevoegt, is er een indi-
catie van een zekere overeenstemming tussen de betrokken
tekens (Gerecht 15 januari 2013, Lidl Stiftung/OHMI - Lacti-
milk (Bellram), T-237/11, punt 85).

38. Volgens Peloton bestaat tussen de woordmerken PELO-
TON en de tekens “The Women Peloton” een zeer hoge mate
van visuele, auditieve én conceptuele overeenstemming.
Het staat volgens haar vast dat het woord “peloton” het do-
minante en onderscheidende element is voor de betrokken
waren en diensten, zijnde fitnesslessen en -materiaal.

Het element “The Women" is volgens haar louter als een
beschrijvend adjectief te beschouwen en zelfs indien het
element “Peloton” niet dominant zou zijn, is de overeen-
stemming tussen het teken en de ingeroepen merken door
de aanwezigheid van dit identieke element volgens Peloton
niet te negeren.

The Women Peloton stelt evenwel terecht dat de totaal-
indruk van de tekens te vergelijken is en het hof treedt haar
en de eerste rechter bij dat de onderdelen “The Women™ en
“Peloton”, die beiden overigens wel degelijk zelfstandige
Naamwoorden zijn, een geheel vormen en niet los van elkaar
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te zien zijn en dat de combinatie van deze onderdelen meer
is dan de som ervan,

De overeenstemming tussen de tekens is dus niet alleen op
basis van het identieke element “Peloton”, maar op basis
van het geheel te beoordelen,

Hoewel het eerste deel “The Women" in dit geheel niet te
verwaarlozen is, is het onderscheidende element “Peloton™
als dominant te beschouwen en weegt dit element bijgevolg
zwaarder door in de vergelijking.

De onderdelen “The Women”, waarvan de betekenis (vrij
vertaald: “de vrouwen") tot de basiskennis van de gemid-
delde consument in de Benelux en EU behoort, zijn immers
beschrijvend en in elk geval slechts zwak onderscheidend
voor de door The Women Peloton aangeboden waren en
diensten voor zover ze aangeven dat ze op vrouwen zijn ge-
richt, wat het geval is.

Het element “Peloton” is daarentegen, om dezelfde rede-
nen als voor de door de merkinschrijvingen van Peloton ge-
claimde waren (supra, randnummer 34), ook voor de waren
en diensten aangeboden door The Women Peloton inherent
onderscheidend.

Wel te verwaarlozen voor de vergelijking tussen de merken
en tekens is het zeer subtiele en niet opvallende beeldele-
ment in het woordbeeldmerk van The Women Peloton.

Uit de voorgelegde stukken blijkt bovendien ook dat The
Women Peloton de geviseerde tekens hoofdzakelijk zonder
het beeldelement en dus als louter woordelement gebruikt.

39. Tussen de woordmerken PELOTON en de tekens “The
Women Peloton” bestaat naar het oordeel van het hof een
gemiddelde fonetische overeenstemming,

Beiden bevatten het identieke onderscheidende en domi-
nante element “Peloton”, waaraan in de geviseerde tekens
de elementen “The Women"” zijn toegevoegd.

Omuwille van de toevoeging van “The Women" als eerste
deel van de tekens, het verschil in aantal woorden en letter-
grepen tussen de merken en de tekens, met name één woord
bestaande uit drie lettergrepen voor de merken en drie woor-
den bestaande uit samen zes lettergrepen voor de tekens, is
niet tot een hoge mate van fonetische overeenstemming te
besluiten.

Ook visueel is er op basis van het identieke dominante ele-
ment “Peloton” en rekening houdend met de toevoeging van
“The Women" als eerste deel van het teken een gemiddelde
overeenstemming tussen de tekens.

Het subtiele en te verwaarlozen beeldelement doet deze
overeenstemming, voor wat het woordbeeldmerk betreft,
niet leniet.

Door de aanwezigheid van het identieke dominante element
“Peloton™ zijn de tekens begripsmatig in hoge mate overeen-
stemmend.
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o lwl\\wtmg slaat inmers dat het woord “peloton

de Bangbare betekenis heeflt van een trovp of groep (wiel)
I‘I'IIII.l‘I'S divin pen wedstrijd bij elkaar rijdon of lopen en de
gemiddolde consumoent in do Bonelux en EU dit woord in
zowel het wmork als hot teken in die zin zal opvatten.

De toegovoegdo onderdolen “The Women™ doen hieraan,
ondanks huy positie als eersto doel van het teken en het feit
dat de combinatie van alle ondordelen van hot token meer is
fl.m de som ervan, geen afbreuk.

.j'l! Wiizigen de betekenis van het identieke woord “Peloton”
mnl‘f-'rh‘ niet, nu de betekenis van dit woord geen onder-
scheid maaki naargelang het geslacht van de (wiel)renners.
”". tovgevoegde onderdelen kunnen bijgevolg ter nadere
duiding van hel identieke woord dienen en doen aan de
hoge Imgripsnmlig:- overeenstemming tussen merk en teken
geen afbreuk.

Het hol komt op basis van het voorgaande tot het besluit dat
tussen het merk en de tekens globaal gezien een gemiddelde
Imw‘limzlm en visuele overeenstemming bestaat en een hoge
lwgrlpsnlatige overeenstemming,

(ii) Overeenstemming tussen de waren en diensten

40. Voor de beoordeling van de overeenstemming tussen de
betrokken waren en diensten is rekening te houden met alle
relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding
tussen de waren en diensten waarvoor het oudere merk is
ingeschreven en waarvoor men de aangevochten tekens ge-
bruikt.

Peloton beroept zich op haar merkinschrijvingen voor waren
en diensten uit de klassen 16, 25, 27, 28, 35. 38 en 41, zoals
hierboven in randnummer 7 omschreven en naar relevantie
door haar benadrukt, en stelt dat The Women Peloton de
aangevochten tekens voor identieke of overeenstemmende
waren en diensten behorende tot deze klassen gebruikt.

Ze vraagt een staking van het gebruik van de geviseerde
tekens in relatie tot “waren en diensten met betrekking tot
fitness, lichaamsbeweging, gewichtsverlies, lichamelijke
conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en per-
soonlijke ontwikkeling; waaronder, doch niet beperkt tot,
fitness- en bewegingslessen, fietslessen, -instructies, -trai-
ningen en -evenementen: fitnesswaren en -accessoires; en
retaildiensten met betrekking tot deze waren en diensten.”
Deze waren en diensten omvatten die waarvoor de PELO-
TON merken zijn ingeschreven.

The Women Peloton betwist niet dat ze diensten aanbiedt
die overeenstemmen met die waarvoor de merken van Pelo-
ton zijn ingeschreven en waarvoor ze de geviseerde tekens
gebruikt.

Ze biedt daarnaast ook (enkele) producten aan die overeen-
stemmen met waren waarvoor de ingeroepen merken zijn

ingeschreven.

41. Peloton geeft in randnummer 186 van haar synthese-
conclusie een overzicht van de door The Women Peloton
aangeboden waren en diensten die volgens haar identiek
zijn aan of minstens sterk overeenstemmen met die waar-
voor haar merken zijn ingeschreven.

The Women Peloton voert aan dat Peloton de diensten ver-
keerd en minstens ongenuanceerd weergeeft, maar verdui-
delijkt en motiveert niet welke van de in het overzicht opge-
nomen diensten ze niet zou aanbieden.

Uit de voorgelegde stukken blijkt dat The Women Pelo-
ton de volgende diensten aanbiedt die identiek zijn aan
of minstens sterk overeenstemmen met die waarvoor

de PELOTON merken zijn ingeschreven, zoals i, rand 1
mer 7 omschreven: ny

_ fitnesslessen aangeboden door middel vap stream;

het internet, met de door het Uniemerk "indigend ong'np
geclaimde diensten in Klassen 41 en 38; P

- podcasts op het gebied van, o.a., lichaamsbeyy,. .
guwit:hmvurlius. lichamelijke conditie, welzijn, ing,
mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkel; ing,
de door het Uniemerk eindigend op 70 geclaimde dial'lnm
in Klasse 41; e
— het verzorgen van lessen, workshops en seming

. . = : : 8 op het
gebied van fitness, welzijn, voeding, mindfulness, Medityy;
en lichaamsbeweging, met de door het Uniemerk eindj tie
op '70 geclaimde diensten in Klasse 41; Bend
~ pilateslessen, met de door het Uniemerk eindigend op
geclaimde diensten in Klasse 41: 0
— online publicaties op het gebied van, o.a., lokale
meenschappen, lichaamsbeweging, lichamelijke condij
welzijn, voeding. mindfulness, meditatie en P""Oﬁnlj;h‘
ontwikkeling, met de door het Uniemerk eindigend op "7
en het Uniemerk eindigend op '45 geclaimde diensten in
Klassen 41 en 35.

Voor wat de aangeboden waren betreft, stelt The Womeq Pe.
loton de geviseerde tekens, in tegenstelling tot wat Pelatog
beweert, niet als merk voor yogamatten, weerstandbandey
of kleding te gebruiken en ze evenmin als merk op het plat.
form Zwift te gebruiken.

Uit de voorgelegde stukken blijkt evenwel dat ze yogama.
ten met een bijhorende suéde band verkoopt, waarop he
woordbeeldmerk “The Women Peloton” voorkomt, zodat 28
het geviseerde teken ook voor deze waren gebruikt.

Verder biedt The Women Peloton ook weerstandbandey
aan waarop het geviseerde woordbeeldmerk voorkomt, kog.
digde ze onder haar naam aan ook sportkleding te zullen
aanbieden en biedt ze ook op het platform Zwift diensten
onder haar naam aan.

De volgende door The Women Peloton aangeboden waren
zijn identiek aan of stemmen sterk overeen met die waar-
voor de PELOTON merken zijn ingeschreven, zoals in rand-
nummer 7 omschreven:

— het boek “Velo Vrouwen — De gids voor vrouwen met een
passie voor fietsen”, met de door het Uniemerk eindigend
op '45 geclaimde waren in Klasse 16;

~ fitness accessoires, waaronder weerstandbanden en yo-
gamatten met een bijhorende ‘suéde band’, met de door de
Uniemerken eindigend op ’45 en '70 geclaimde waren (of
diensten) in Klassen 27, resp. 28 en van het Beneluxmerk in
Klasse 28;

~ sportkleding (voor zover aangeboden in de toekomst, zo-
als aangekondigd), met de door het Uniemerk eindigend op
'05 en het Beneluxmerk geclaimde waren in Klasse 25.

Er bestaat bijgevolg overeenstemming tussen enerzijds de
waren en diensten waarvoor de PELOTON merken zijn in-
geschreven en die de waren en diensten opgenomen in de
stakingsvordering omvatten en anderzijds de waren en dien-
sten aangeboden door The Women Peloton.

De stelling van The Women Peloton dat ze zich op een ander
marktsegment richt, nu ze zich in tegenstelling tot Peloton
niet focust op sportievelingen die interesse hebben in fit-
nessapparatuur en trainingsvideo's, maar op het coachen
en adviseren van vrouwen op de fiets, doet aan de overeen:
stemming tussen de waren en diensten geen afbreuk. .
De waren en diensten waarvoor de PELOTON merken zijn -
geschreven hebben immers ook vrouwen als doelpubliek en
zowel de waren en diensten waarvoor de PELOTON merkeD
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verder zijn ook de distributiekanalen van 4, waren an dien-
slen waarvoor de PELOTON merken zij, ingoschireven on
Jie zoals aangeboden dopr The Women Pelotoy dezolfde
mel name online, al dan niet door streaming via het internet,
42. Er is sprake van verwarringsgevaar wanneor het rele.

vante publiek kan menen dat de betrokken waren ol dien-
gten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval,
van pconomisch verbonden‘ondernmningtm afkomstig zijn
(Hv] 29 september 1998, ’C‘,ﬂlJOII/MCM. C-39/97, puril 29;
Hy] 22 juni 1999, Lloyd/Klijsen, C-342/97. punt 17 en Hy|
12 juni 2019, Hansson, G-705/17, punt 55),

pit verwarringsgevaar is globaal te beoordelen volgens de
algemene indruk die het teken en merk bij het relevante pu-
pliek achterlaten, met inachtneming van alle relevante om-
standigheden, zoals de overeenstemming van het teken en
merk, de soortgelijkheid van de betrokken waren en de on-
derlinge samenhang tussen beiden en het onderscheidend
vermogen van het merk.

Terecht stelt Peloton dat het relevante publiek in principe
de gemiddelde consument is, zijnde de “gemiddeld geinfor-
meerde, omzichtige en oplettende gewone consument van
de betrokken soort producten” (Hv] 22 juni 1999, Lloyd/
Klijsen, C-342/97, punt 26).

Eveneens terecht stelt ze dat de betrokken waren en dien-
sten courant zijn en voor het grote publiek bedoeld zijn, bij
wie een gemiddeld aandachtsniveau te vermoeden is.
Omstandigheden om tot een verhoogd aandachtsniveau te
besluiten zijn niet voorhanden. De specifieke context van
online verkopen en het online aanbieden van diensten is
voor wat de betrokken waren en diensten betreft die ook off-
line aan te bieden zijn een commerciéle keuze die van de
aan de merken ontleende rechten te onderscheiden is en op
het aandachtsniveau van het relevante publiek geen invloed
heeft.

Ook voor de waren en diensten waarvoor uit de merkin-
schrijvingen zelf blijkt dat Peloton ze online aanbiedt, zoals
bv. streaming van geluids- en videomateriaal op internet op
het gebied van fitness. is niet tot een verhoogd aandachtsni-
veau te besluiten, aangezien het om courante consumptie-
waren en -diensten gaat.

43. De ingeroepen merken van Peloton hebben voor de
geclaimde waren en diensten een normaal inherent onder-
scheidend vermogen.

Van een verhoogd onderscheidend vermogen door intensief
gebruik legt Peloton geen bewijs voor.

De PELOTON merken worden in de EU slechts in Duitsland
gebruikt en in de Benelux is er (nog) geen gebruik.

The Women Peloton toont op haar beurt evenmin aan dat
het woord “peloton” beschrijvend is voor de waren en dien-
sten waarvoor de PELOTON merken zijn ingeschreven en
het onderscheidend vermogen van de merken daarom onbe-
staand of slechts beperkt zou zijn.

Het woord “peloton” is voor deze waren en diensten niet
banaal of weinig onderscheidend en ook niet gebruikelijk
(supra, randnummer 27).

De ingeroepen merken genieten dan ook een normale be-
scherming tegen verwarring,

Wolters Kiuwer — Intellectuele rechten / Droits intellectuels

44, Rekening houdend met de gnmiddulda \r’iSL!e]B en au-
ditieve en hoge begripsmatige overeenstemming tussen
merk en teken, het normaal onderscheidend vermogen van
de PELOTON merken, het normaal aandachtsniveau van de
gemiddelde consument en de identieke of hoge mate van
soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor de mer-
ken zijn ingeschreven en waarvoor The Women Peloton het
teken gebruikt, besluit het hof globaal beoordeeld tot het
bustaan van een reéel verwarringsgevaar bij het relevante
publiek.

Dit verwarringsgevaar wordt nog verder versterkl doordat
zowel Poloton als The Women Peloton hun diensten en wa-
ren online en dus via hetzelfde distributiekanaal aanbieden
en beiden ook de keuze geven tussen gratis of betalende
abonnementsdiensten. Van een verschil in distributiekana-
len en als gevolg daarvan een beperkter verwarringsgevaar,
zoals The Women Peloton beweert, is dus geen sprake.
Verder stemt, in tegenstelling tot wat The Women Peloton
suggereert, ook het doelpubliek minstens deels overeen. nu
Peloton zich niet uitsluitend tot mannen, maar tot mannen
én vrouwen richt.

De toevoeging van “The Women” aan “Peloton” kan, zoals
Peloton terecht stelt, door het relevante publiek beschouwd
worden als een variatie op de PELOTON merken, met name
als een nieuw gamma voor (fietsende) vrouwen of een
“vrouwenpeloton”, met als gevolg dat de geviseerde door
The Women Peloton aangeboden waren en diensten veron-
dersteld kunnen worden afkomstig te zijn van dezelfde of
een economisch verbonden onderneming.

Peloton stelt terecht dat een gevaar van verwarring volstaat
en het dus niet nodig is een daadwerkelijke verwarring aan
te tonen.

Er is dan ook voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van
de artikelen 9.2 b) UMVo en 2.20.2.b BVIE en het hof stelt de
inbreuk op deze bepalingen vast.

De inbreukvordering is gegrond en het bestreden vonnis te
hervormen.

B.3. Geen toepassing van de artikelen 14.1 b) UMV en 2.23.1.b
BVIE

45. Volgens artikel 14.1 b) UMV verleent een Uniemerk de
houder niet het recht een derde te verbieden om in het eco-
nomische verkeer gebruik te maken van:

“b) tekens of aanduidingen die geen onderscheidend ver-
mogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoeda-
nigheid, hoeveelheid, bestemuning, waarde, plaats van
herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of van
verrichting van de dienst of andere kenmerken van de wa-
ren of diensten.”

Eenzelfde principe is voor Beneluxmerken in artikel 2.23.1.b
BVIE verval.

46. The Women Peloton stelt ondergeschikt dat de inbreuk-
vordering van Peloton ook op grond van de voormelde be-
palingen af te wijzen is, nu ze het teken “peloton” niet als
onderscheidend teken zou gebruiken, maar slechts ter aan-
duiding van haar doelpubliek, zijnde fietsers en dus van een
kenmerk van haar diensten, zodat Peloton het gebruik ervan
niet kan verbieden.

Zoals uitgebreid door Peloton in het kader van haar verweer
tegen de vordering tot nietigverklaring aangevoerd en door
het hof bijgetreden, heeft het teken “peloton™ voor de door
Peloton geclaimde waren en diensten geen beschrijvend
maar een onderscheidend vermogen.
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:11:::,::;1,“{:18?'[(]' "U‘Tr de identieke of sterk overeenstem-
Peloton: (;Or:'l; e ‘_i"?“-“"‘ll aangeboden door The Women
sr.huide;‘d o nervoor heeft het teken “peloton” een onder-
de hﬂlmkk@,"n.nugeu en vervult het vanuit het oogpunt va.n

' consument geen louter beschrijvende functie
ler a;mduiding van (kenmerken van) de betrokken waren of

dienste ;
1sten, waardoor The Women Peloton hel vrij zou moeten
kunnen gebruiken.

Th . :
e Women Peloton kan zich dan ook niet op de uitzonde-

nng in de artikelen 14.1.b UMV en 2.23.1.b BVIE beroepen.

B.4. Stakingsbevel

47. De stakingsvordering van Peloton, die tot staking strekt
VA het verder gebruik door The Women Peloton in het econo-
mische verkeer van het teken THE WOMEN PELOTON, hetzij
als merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, domeinnaam
en/of op sociale media, en ongeacht de toevoeging van enige
ﬁgurat'*"'ﬂ elementen, voor waren en diensten met betrek-
k‘l‘ng tot fitness, lichaamsbeweging, gewichtsverlies, lichame-
lijke conditie, welzijn. voeding, mindfulness, meditatie en
persoonlijke ontwikkeling; waaronder, maar niet beperkt tot,
fitness- en bewegingslessen, fietslessen, -instructies, -trainin-
gen en -evenementen: fitnesswaren en -accessoires: en retail-
dlelvlslen met betrekking tot deze waren en diensten, is op
hfas:s van de vastgestelde merkinbreuk in de zin van artikel 9,
lid 2. b) UMV en 2.20, lid 2, b) BVIE gegrond.

Het gebruik van de tekens “The Women Peloton™ in het
l'ecunomische verkeer is op grond van de vastgestelde merk-
inbreuk niet alleen als merk, maar ook als handelsnaam,
vennootschapsnaam en domeinnaam te staken, nu voor dit
gebruik als woordteken hetzelfde verwarringsgevaar bestaat
en ook dit gebruik bijgevolg inbreukmakend is.

The Women Peloton voert aan dat de gevraagde maatregel
voor waren en diensten die met lichaamsbeweging en licha-
melijke conditie verband houden te vaag en te ruim is, maar
verduidelijkt en motiveert niet tot welke specifieke(-re) wa-
ren en diensten de staking te beperken zou zijn.

Haar bewering dat de gevolgen van de gevraagde staking
“absurd zouden zijn" omdat andere marktdeelnemers wel
nog waren en diensten in verband met lichaamsbeweging en
lichamelijke conditie mogen aanbieden, is niet bij te treden.
De door The Women Peloton aangehaalde andere markt-
deelnemers bieden immers geen of minstens niet in de-
zelfde mate waren of diensten aan die met de door Peloton
geclaimde of door The Women Peloton aangeboden waren
of diensten vergelijkbaar zijn. Peloton toont verder ook aan
dat ze tegen ondernemingen die commercieel actief zijn en
een teken gebruiken voor dezelfde waren en diensten als
die waarvoor haar merken zijn ingeschreven optreedt (su-
pra, randnummer 27).

Verder is ook geen beperking van het stakingsbevel tot “wa-
ren of diensten die geen verband houden met fietsen of wiel-
rennen” zoals door The Women Peloton in ondergeschikte
orde gevraagd, aan de orde.

Peloton kan zich als merkhouder immers verzetten tegen elk
gebruik van het teken in het economische verkeer ter aan-
duiding van gelijke of overeenstemmende waren en dien-
sten als die waarvoor de PELOTON merken zijn ingeschre-
ven en waarvoor verwarringsgevaar bestaat.

‘ P

Aan deze voorwaarden is voor de in de stakingsyq
opgesomde waren en diensten voldaan. '1’"1:.

Ingevolge haar verklaring ter zitting volgens dewelkg
zich niet tegen de verdere verspreiding van het boek P
Vrouwen — De gids voor viouwen met een passije Voo L/
sen” met vermelding van het teken THE WOMEN fiet.
TON verzet, strekt het stakingsbevel zich niet it o4 dit

on kan The Women Peloton het token met betrekkj
boek verder blijven gebruiken.

48. Peloton is bereid The Women Peloton eep uitl
mijn van 72 u na betekening toe te kennen om zich 1p
formeren, daar waar The Women Peloton een Uilloop;.,::?'
van zes maanden vraagl. im
Naar het oordeel van het hof moet een uitlooptermijg
drie maanden volstaan om de voor de uitvoering vap dit o
rest nodige maatregelen te nemen.

The Women Peloton reikt geen elementen aan die toe
besluiten dat ze haar continuiteit met een dergelijke uitloop.
termijn niet zou kunnen verzekeren.

49. Peloton vordert om aan het stakingsbevel een dy,
som te koppelen van 500 euro per enkelvoudige inbrek -
per dag dat de inbreuk voortduurt.

The Women Peloton vraagt om de dwangsommen pas (g i
ten verbeuren na het verstrijken van een termijn van drie
werkdagen na kennisgeving door Peloton van de beweerds
overtreding per aangetekende brief.

Dit verzoek doet geen afbreuk aan het stakingsbevel ondey
verbeurte van een dwangsom en is niet in strijd met anj.
kel 1385quater Ger.W., volgens hetwelk de partij die de
veroordeling heeft verkregen de dwangsom ten uitvoer kan
leggen krachtens de titel waarbij ze is vastgesteld.

De tenuitvoerlegging van een dwangsom moet immers vgl-
gens de titel gebeuren die ze vaststelt en deze titel kan, opdat
de dwangsom kan verbeuren, een voorafgaande ingebreke-
stelling verplichten en hieraan een respijttermijn koppelen.
Bij gebrek aan door The Women Peloton aangereikte ele-
menten waaruit af te leiden is dat ze over de naleving van
het opgelegde stakingsbevel geen volledige controle zou
hebben, is er evenwel geen reden een voorafgaande kennis-
geving op te leggen.

Het past daarentegen wel de dwangsom te plafonneren en
het hof legt het maximumbedrag ervan vast op 500.000 euro.

B.5. Kosten

50. Aangezien het hof het principaal hoger beroep gegrond
verklaart en het incidenteel hoger beroep afwijst, moet The
Women Peloton als in het ongelijk gestelde partij voor de
gerechtskosten instaan.

Zoals door beide partijen gevorderd, is de rechtsplegings-
vergoeding door de aard van de zaak en de complexiteit die
eruit voortvloeit overeenkomstig artikel 1022, lid 2 Ger.W.
voor beide aanleggen te verhogen.

Peloton kan voor de procedure in hoger beroep aansprask
maken op de door haar gevorderde verhoogde rechtsple-
gingsvergoeding van 8.000 euro.

Voor de eerste rechter vorderde Peloton slechts een ver
hoogde rechtsplegingsvergoeding van 7.000 euro. Er is gee®
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a dit bedrag te verhogen, zodal het hof

de - X rechtsplegings-
n:,rgoeding voor de procedure in gersto aanleg op 7 m"?(':‘m
v ; ,
pegroot: .
Hugt door Peloton in eerste aanleg betanlde rolrecht van
165 euro is door The Women Peloton terng te betalon
HET HOF, recht doende na tegenspraak,
Gelet 0P artikel 24 van de wel van 15 juni 19135 op het go-
pruik der talen in gerechtszaken; ”
yerklaart het principaal hoger beroop toolaathaar on go-
rulld-
%-viiq{ het incidenteel hoger beroep af.
Doet het bestreden vonnis teniet en, opnieuw beslissend
Wiist de tegenvordering van The Women Peloton die ertoe
strekt de PELOTON merken gedeeltelijk nietig te verklaren

en de gedeelteliike doorhaling ervan te bevelen af.
verklaart de hoofdvordering van Peloton 1oe
grond zoals hierna bepaald.

Zegt voor recht dat het gebruik door The Women Peloton
in het economische verkeer van het teken THE WOMEN
PELOTON, hetzij als merk, handelsnaam, vennootschaps-
naam, domeinnaam en/of op sociale media, en ongeacht
de toevoeging van enige figuratieve elementen, voor waren
en diensten met betrekking tot fitness, lichaamsbeweging,
gewichtsverlies. lichamelijke conditie, welzijn, voeding,
mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; waar-
onder, maar niet beperkt tot, fitness- en bewegingslessen,
fietslessen, -instructies, -trainingen en -evenementen:
fitnesswaren en -accessoires; en retaildiensten met betrek-
king tot deze waren en diensten een inbreuk uitmaakt op
de PELOTON merken in de zin van artikel 9, lid 2, b) UMV
en 2.20.2.b BVIE.

Beveelt The Women Peloton dit gebruik van het teken THE
WOMEN PELOTON in de EU te staken, onder verbeurte van
een dwangsom van 500 euro per enkelvoudige inbreuk en
per dag dat de inbreuk voortduurt, te rekenen vanaf drie
maanden na betekening van dit arrest.

Bepaalt het maximum van de dwangsommen die kunnen
verbeuren op 500.000 eurao.

Zegt dat het stakingsbevel zich niet tot het boek “Velo Vrou-
wen — De gids voor vrouwen met een passie voor fietsen " uit-
strekt en The Women Peloton het teken THE WOMEN
PELOTON met betrekking tot dit boek verder kan blijven
gebruiken.

Veroordeelt The Women Peloton in de kosten van de beide
aanleggen, aan de zijde van Peloton begroot op:

- in eerste aanleg: een verhoogde rechtsplegingsvergoeding
van 7.000 euro, de dagvaardingskosten van 296,94 euro met
inbegrip van de bijdrage van 22 euro aan het fonds tweede-
lijnsbijstand en het rolrecht van 165 euro;

~ in hoger beroep: een verhoogde rechisplegingsvergoeding
van 8.000 euro en de bijdrage van 24 euro aan het fonds
tweedelijnsbijstand.

Veroordeelt The Women Peloton tot betaling van de rol-
rechten in hoger beroep van 400 euro, op uitnodiging van
i[ie]FOD Justitie.

laatbaar en ge-
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Nederlandstalige ondernemingsrecht-
bank Brussel, voorzitter, zetelend zoals in
kort geding, 23 mei 2024

AR: A/23/03788

Zetel: D. Geernaert

Griffier: M. Vanden Eycken

Pleiters: meesters J. Muyldermans en P. Maeyaert tegen meesters
F. Cornette en T. Poels-Ryckeboer

In de zaak van: NOVARTIS AG tegen PI PHARMA NV

Merkenrecht - Parallelimport — Hermerking — Generiek
geneesmiddel - Referentie geneesmiddel — Bristol-Mey-
ers Squibb (BMS)-voorwaarden (C-427/93, C-429/93 en
C-436/93) - Verkrijgen effectieve toegang tot de Belgi-
sche markt - Objectieve noodzaak (neen) - Artikel 8 KB
parallelinvoer - Impexeco (C-253/20 en C-254/20)

Droit des marques - Importations paralléles — Rebran-
ding - Médicament générique - Médicament de ré-
férence — Conditions Bristol-Meyers Squibb (BMS) (C-
427/93, C-429/93 et C-436/93) - Obtention d'un accés
effectif au marché belge - Nécessité objective (non) -
Article 8 AR. sur les importations paralléles — Impexeco
(C-253/20 et C-254/20)

De houder van een merk van een referentiegeneesmiddel kan
zich tegen de hermerking verzetten van een geimporteerd ge-
neriek geneesmiddel met het merk van het referentiegenees-
middel, tenzij ten eerste, de twee geneesmiddelen volstrekt
identiek zijn, en, ten tweede, de vervanging van het merk vol-
doet aan de BMS-voorwaarden. De hermerking van de gene-
rieke benaming naar het merk van het referentiegeneesmiddel
is in onderhavig geval een merkinbreuk aangezien die hermer-
king niet objectief noodzakelijk was om effectief toegang te ver-
krijgen tot de Belgische markt.

Le titulaire d'une marque d'un médicament de référence peut
s'opposer au remplacement de la marque d'un produit géné-
rique importé par la marque du produit de référence a moins
que, d'une part, les deux médicaments soient absolument
identiques et que, d'autre part, le remplacement de la marque
réponde aux conditions ‘BMS". En l'espéce, le remplacement du
nom générique par la marque du médicament de référence
constitue une contrefacon de marque car il n’était pas objective-
ment nécessaire pour obtenir un acces effectif au marché belge.

(.-)
A. Procedure

1. De voorzitter nam kennis van onder meer:

- de dagvaarding van 12 oktober 2023;

— de beschikking gewezen op 19 oktober 2023 met toepas-
sing van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.);
- de conclusie die de eisende partij neerlegde op 15 januari
2024 (58 blz.);

- de syntheseconclusie die de verwerende partij neerlegde
op 28 februari 2024 (76 blz.);
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