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In de zaak van :

De vennootschap naar Zwitsers recht Sky International AG, met
vennootschapszetel te 8002 Ziirich (Zwitserland), Dreikdningstrasse 31A,

Stockerhof;
hierna SKY genocemd,
eisende partij,

vertegenwoordigd door Meester Katrien Maris, advocaat loco Meesters Christine De
Keersmaeker en Willem-Jan Cosemans, advocaten, kantoorhoudend te 1170 Brussel,

Terhulpsesteenweg 166;

tegen :

De vennootschap naar buitenlands recht Skyworth Group Co Ltd., met
vennootschapszetel te 518057 Shenzhen, Guangdong (China), Nanshan District,
Gaoxin Ave 1.S., Skyworth Building, Unit A, 13-16/F, West ;

hierna Skyworth genoemd,

verwerende partij,

voor wie niemand verscheen,

*kFkkkkkkkkk

De rechtbank nam kennis van volgende procedurestukken :

- deinleidende dagvaarding dd. 28.11.16;

- de beschikking gewezen in toepassing van artikel 747 Ger.W. door de
Vakantiekamer zaal A op 22.08.18 ;

- de gerechtsbrief verstuurd in toepassing van artikel 803 Ger.W.;

- de conclusie neergelegd voor Sky;

- het stukkenbundel neergelegd voor Sky.
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Gelet op de bepalingen van de wet van 15.06.1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken.

Gehoord de raadsman van SKY ter zitting dd. 24.09.2019 in haar pleidooien waarna
deze zaak in beraad genomen werd en volgend vonnis uitgesproken wordt :

EEEEEE L E LS

1. Het voorwerp van de vorderingen.

SKY stelde een vordering in die ertoe strekt deze ontvankelijk en gegrond te horen
verklaren en het verval van het merkenrecht op het Benelux gedeelte van de
internationale merkinschrijving “Skyworth” met nummer 868420 te horen
vaststellen.

SKY vordert de veroordeling van Skyworth tot betaling van de kosten van het geding
door haar begroot op de kosten voor dagvaarding en 1.440 EUR
rechtsplegingsvergoeding.

Zij vordert de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het tussen te komen vonnis,
niettegenstaande elke verhaal, zonder borgstelling noch aanbod van kantonnement.
2. Feiten en procedurele voorgaanden.

SKY is een digitale satelliet-provider in het Verenigd Koninkrijk en lerland.

Skywaorth zou een Chinese vennootschap zijn die electronica ontwikkelt, display-
apparaten, digitale set-top boxen, security monitors, netwerk communicatie e.d.

Skyworth is houder van het semi-figuratieve merk gedeponeerd onder nummer
868420 voor de waren van klasse 9.

Het betreft een internationale inschrijving waarin de Benelux werd aangeduid.
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SKY houdt voor dat Skyworth haar merk niet gebruikt en niet gebruikt heeft in de
Benelux. Zij legt ten bewijze hiervan een document neer opgesteld door Bishop IP
Investigations Ltd., een Brits onderzoeksbureau.

Skyworth heeft inmiddels een nieuwe internationale inschrijving genomen van het
volgende woordmerk :

Skyworth

SKY stelde oppositie in tegen deze inschrijving. Nadat bleek dat Skyworth niet
reageerde werd de inschrijving geweigerd.

p 28.11.2016 liet SKY dagvaarding betekenen teneinde het

-merk vervallen te horen verklaren voor wat het Benelux-gedeelte betreft.

3. Beoordeling

3.1 Bevoegdheid.

De bevoegdheid van deze rechtbank heeft niet het voorwerp uitgemaakt van enige
exceptie van onbevoegdheid opgeworpen door partijen of ambtshalve door de
rechtbank.

De rechtbank stelt vast dat ze exclusief bevoegd is. (Art. 4.6.2 Benelux-Verdrag inzake

de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna BVIE Verdrag,
art. 574,18° Ger.W. — art. 633quinquies, § 1 Ger.W.)

3.2 Ontvankelijkheid van de ingestelde vorderingen.

De ingestelde vordering heeft niet het voorwerp uitgemaakt van enige exceptie
inzake onontvankelijkheid opgeworpen door partijen of ambtshalve door de
rechtbank.

Een vordering tot vervallenverkiaring kan door elke belanghebbende ingesteld
worden. (thans art. 2.28 BVIE) In die zin moet SKY geacht worden over het door de
wet vereiste belang en de vereiste hoedanigheid te beschikken.
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De ingestelde vordering is ontvankelijk.

3.3 De grond van de zaak.

De vordering van SKY strekt tot het horen vervallen verklaren van het hoger vermelde
semi-figuratieve merk met nummer 868420.

De internationale inschrijving wordt beheerst door de Overeenkomst en het Protocol
van Madrid inzake de internationale inschrijving van merken. Het Benelux-gedeelte
van de internationale inschrijving wordt geregeld in het BVIE.

De vordering van SKY is gesteund op de toepassing van artikel 2.27 BVIE waarin
voorzien is dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer er, na de datum
waarop het is ingeschreven geen normaal gebruik van is gemaakt overeenkomstig
artikel 2.26,lid 2 BVIE thans artikel 2.23bis BVIE.

Het neergelegde document opgesteld door Bishop Ltd. vermeldt dat geen enkel spoor
van gebruik van het hoger vermelde merk in de Benelux werd teruggevonden. Aldus
kan ook niet vastgesteld worden dat er sprake zou zijn van normaal gebruik van het
merk als merk sedert de inschrijving van het merk. Evenmin zijn er aanwijzingen dat
in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de gedinginleidende
dagvaarding strekkende tot het instellen van de vordering tot vervallenverklaring
verwerende partij het merk voor het eerst of opnieuw is gaan gebruiken.

De rechtbank is van oordeel dat de ingestelde vordering gegrond is.

DE RECHTBANK BESLIST HET VOLGENDE :
Rechtsprekende bij verstek en in eerste aanleg,

Stelt vast dat ze exclusief bevoegd is,

Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond als volgt :

Stelt het verval van het merkenrecht op het Benelux gedeelte van de internationale

merkinschrijving VORTH et nummer 868420 vast.
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Beveelt in toepassing van artikel X1.343 WER de overmaking van een kopie van dit
vonnis aan de Dienst voor Industriéle Eigendom.

Dit vonnis is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.

In toepassing van artikel 1017 Ger.W. wordt verwerende partij, de vennootschap naar
buitenlands recht Skyworth, als in het ongelijke gestelde partij, verwezen in te staan
voor de kosten van het geding. Deze kosten werden in hoofde van de vennootschap
naar Zwitsers recht Sky International AG begroot op de kosten voor dagvaarding en

de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.440 EUR.

Dit vonnis werd gewezen door de 5de kamer van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, samengesteld uit :

Mevrouw B. Burm-Herregodts, rechter, voorzitter van de kamer,

De heer S. Ermens, rechter in ondernemingszaken,

De heer J. Van De Casteele, rechter in ondernemingszaken,

die de zitting hebben bijgewoond en aan het beraad hebben deelgenomen.

Het vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting door mevrouw B. Burm-
Herregodets, rechter, voorzitter van de kamer, bijgestaan door Mevrouw I. Nechelput,

griffier op %2 mﬁ- 2;‘&@

B. Bury

-Herregodts
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