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2011/AR/1571 - In de zaak van:

HDD HOLDING BV, met maatschappelijke zetel te 5144 MB Waalwijk, Nederland, Elzenweg
37, vennootschap naar Nederlands recht, handelsregister KvKnr. 18041036 0000,

appellante, tegen het vonnis van 3 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Gent,
vijffde kamer {09/2211/A), hebbende als raadsman mr. HEREMANS Tom, advocaat te 1170
BRUSSEL, Terhulpsesteenweg 178, {ref. HDD/ “7111/ARf1571)

tegen:

f

geintimeerde, hebbende als raadsman mr. DAMBRE Maarten, advocaat te 9000 GENT,
Koning Albertlaan 128,

wijst het hof het volgend arrest:
| Rechtspleging in hoger beroep
1.
Het hoger beroep [s ingesteld bl] verzoekschrift van 23 mel 2011 tegen het vonnis van 3
maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Gent, vijfde kamer (09/2211/A).

Het is tijdig en regelmatig naar de vorm, Een akte van betekening wordt niet voorgelegd.

2.

Het Hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken in acht genomen.

Het tussenarrest van 18 februari 2013 wordt verder uitgewerkt,

De procedure gebeurde op tegenspraak.

Er werd kennis genomen van de overtuigings- en procedurestukken.

Il Situering van het geschil
32

De bv HDD Holding baat, via een verwante onderneming “Les Mils”,
groepsfitnessprogramma’s uit.
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Zij is houder van de vaolgende Benelux merken: ‘
- het woordmerk “Body Pump”, met nummer 0624 339, voor de klassen 25, 28, 35 en 41,
gedeponeerd op 31 maart 1998 en met als inschrijvingsdatum 1 september 1998 (stuk 4 a, p.

1 van het dossier van geintimeerde);

- het woord- en beeldmerk “Lesmills Bodypump”,

LESMILLS

RBODYPUMP

e e

met nummer 0840741, voor dezelfde klassen, gedeponeerd op 18 maart 2008 en met
inschrijving op 5 juni 2008 (stuk 4 3, p. 3 van het dossier van geintimeerde).

De bv HDD Holding is ook houder van Europese Gemeenschapsmerken, Deze zijn hier niet
ter discussle. Dit Hof is ook niet bevoegd om over die merken te cordelen. |

Op 17 april 2008 heeft de bv HDD Holding haar inschrijving van en rechten op het Benelux
woordmerk “Body Pump” met nummer 0624339 en op het beeldmerk met nummer
0840741 overgedragen aan Les Mills International Ltd (stukken 25 en 4.1 van het dossier van
appellante - eigen raadpleging door het Hof van het publieke Benelux Merkenregister).

De bv Profits uit Waalwijk staat in het Benelux merkenregister aangeduid als de
licentiehouder van Les Mils International Ltd (stuk 4.1 van het dossier van appellante).

De bv ProFits zou een dochtervennootschap zijn van de bv HDD Holding (p. 2 van de
syntheseconclusie in hoger beraep van appellante). ‘

4,
De l:lbaat een fitness center uit, “The Escape Center” genaamd.
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Hij heeft sedert 1 november 1998 een inschrijving in het Beneluxmerken-register voor het
woord- en beeldmerk “Bodypump”, gedeponeerd op 27 maart 1998, voor de klassen 9, 28
en 41, met het nummer 0628 789 (stuk 4b van het dossier van geintimeerde):

,) SOOI LI, g
5

Op 11 april 2007 stellen de bv HDD Holding en de bv Profits, die handel drijft onder de naam
Les Mills, via hun raadsman de heer_ | in gebreke met betrekking tot het gebruik van
het teken “Bodypump” {stuk 2 van het dossier van geintimeerde). ZIj vorderen elk gebruik
van het teken “Bodypump” te staken en een boete van € 1.000,00 per dag dat Escape Center
handelt in strijd met een verklaring van onthouding.

De reageert via zijn gemachtigde op 27 april 2007 door de doorhaling te vragen
van alle “Bodypump / Body Pump” merken aan de raadsman van de bv HDD Holding en de
bv Profits, dle handel drijft onder de naam Les Mills {stuk 3 van het dossier van
geintimeerde).

Er volgt briefwisseling tussen de partijen. Zij proberen eerst de zaak in der minne te regelen,
wat niet Jukt.

6.
Op 22 mei 2009 dagvaardt bv HDD Holding de ]teneinde zijn merk te horen
vervallen verklaren bij gebrek aan normaal gebrulk gedurende vijf jaren voor alle waren
waarvoor het merk gedeponeerd werd.

In zijn conclusie vraagt de [ Ibljtegenels in essentle elk merkrecht aan de eisende
partij te ontzetten met betrekking tot het woordmerk met nummer 0624 339 en het
beeldmerk met nummer 0840 741 en de doorhaling ervan te bevelen.

De eerste rechter:

- verklaarde de hoofdeis tot vervallenverklaring ongegrond;

- ontzegde aan HDD Holding bv het merkenrecht met betrekking tot het “woordmerk “Body
Pump”” met nummer 0624 339;

- verklaarde “het merk “Body Pump”” vervallen voor alle waren en/of diensten waarvoor het
merk is ingeschreven;

- beval de doorhaling van het merk en machtigde de [ lom het merk te Iaten
doorhalen.
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Qver de overige vordering deed de eerste rechter geen uitspraak.

7.

Op 4 maart 2014 heeft Les Mills International het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0840
741 overgedragen aan HDD Holding bv. (stuk 32 van het dossier van appellante) Dit is ook
meegedeeld aan het BBIE, die de ontvangst van de mededeling gemeld heeft. (stuk 33 van
hetzelfde dossier)

Il Grieven - Voorwerp van het hoger beroep

8!

Voor de volledige uiteenzetting van haar grieven en middelen verwijst het Hof naar het
verzoekschrift en de syntheseconclusie na heropening van de debatten van de bv HDD
Holding.

Zij vordert opnieuw de vervallen verklaring van het Benelux beeldmerk “Bodypump” met
nummer 0628 789 van de heer nij gebrek aan normaal gebruik gedurende vijf jaar
voor alle waren en diensten uit klassen 9, 28 en 41,

S.
De[  |vordert het hoger beroep ongegrond te verklaren.

Hij stelt verder beperkt incidenteel hoger beroep In. Hi] vordert “HDD elk merkrecht te
ontzeggen met betrekking tot het merk met inschrijvingsnummer 0840 741 en HDD te
veroordelen tot het laten doorhalen van het merk onder verbeurte van een dwangsom indlen
2ij zou nalaten dit te doen binnen de maand na betekening van het te vellen arrest, minstens
het merk met inschrijvingsnummer 0840 741 vervallen dan wel nietig te verklaren®.
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IV De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van de partijen
De vragen naar het belang uit het tussenarrest van 18 februari 2013

10.

De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing
zijnde rechtsregels. Hij of zij moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde
feiten en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de
partijen daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen
op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het
bestaan hebben uitgesloten, dat zij of hij enkel steunt op elementen die hem of haar
regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij
daarbij het recht van verdediging van partijen niet miskent.

Hij heeft de plicht ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing
geboden is door de feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot
staving van hun eisen.

Dit houdt niet in dat de rechter gehouden is alle in het licht van de vaststaande feiten van
het geschil mogelijke, doch niet-aangevoerde rechtsgronden op hun toepasselijkheld te
onderzoeken, doch enkel dat hij, mits eerbiediging van het recht van verdediging, de
toepasselijkheid dient te onderzoeken van de niet-aangevoerde rechtsgronden die zich door
de feiten 2o0als zi] in het bijzonder worden aangevoerd, onmiskenbaar aan hem of haar
opdringen, {Cass. 14 december 2012, www.cass.be)

Anders dan HDD In haar conclusle na de heropening van de debatten voorhoudt, kon het Hof
de debatten heropenen om de gestelde vragen op te werpen. De aangelegenheid dient niet
van openbare orde te zijn opdat de debatten zouden kunnen heropend worden.

11,

Op 4 maart 2014 heeft Les Mills International het beeldmerk met inschrijvingsnummer 0840
741 overgedragen aan HDD Holding bv. (stuk 32 van het dossier van appellante} Dit Is ook
meegedeeld aan het BBIE, dle de ontvangst van de mededeling gemeld heeft. (stuk 33 van
hetzelfde dossier)

De vragen die het Hof in het tussenarrest van 18 februari 2013 stelde, verliezen met
betrekking tot dit merk vanaf S maart 2014 hun relevantie.

Met betrekking tot het woordmerk 0624 339 volgt het Hof HDD waar zij erop wijst dat zij

met toepassing van artikel 2.27 BVIE een zelfstandig belang heeft de vervallen verklaring van
het woordmerk van de heer 2 vragen.
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HDD, die het teken “Body Pump” gebruikt voor activitelten in de fitnessbranche, ook na de
overdracht van haar merken aan Les Mills International, beschikt over een belang in de zin
van artikel 2,27 BVIE.

Dit volstaat en maakt het overbodig verder in te gaan op de onnauwkeurige verklaring
opgenomen onder stuk 25 van het dossier van appellante en de rechtsgevolgen ervan.

12.

De |stelt zijn tegenvordering tot het ontzeggen van elk merkrecht en tot
doorhaling van het merk 0840 741 tegen HDD Holding BV. Deze is merkhouder geworden
door de overdracht van 4 maart 2014. Ook hler zijn bijgevolg de vragen gesteld in het
tussenarrest hun relevantie verloren vanaf 5 maart 2014,

Met betrekking tot het woordmerk 0624 339 Is de vordering tot vervallen verkiaring en
doorhaling tegen HDD Holding bv ontoelaatbaar, gelet op het feit dat zi} niet de merkhouder
is. Een doorhaling kan niet tegen een licentienemer of anders gemachtigde gevorderd
worden. Het bestreden vonnis wordt In die zin hervormd.

De vordering tot “ontzetting” kan wel tegen HDD gevorderd worden, voor zover de
stopzetting van elk gebrulk bedoeld wordt,

Is de oorspronkelijke vordering gegrond?

13,
HDD werpt op dat de geen normaal gebrulk gemaakt heeft van het woord- en
beeldmerk dat hij deponeerde (toepassing van artikel 2,26 en 2. 27 BVIE].

Met name zou het gebrulk te miniem zijn, zowel wat betreft de commerciéle exploitatie als
geografisch.

Er wordt een normaal gebruik van een merk gemaakt wanneer het, overeenkomstig de
wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identitelt van de oorsprong van
de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren
of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat
alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de
becordeling of een normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden
gehouden met alle felten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld
dat de commerciéle exploitatie ervan in het economische verkeer reéel is, inzonderheid de
gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor
de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te
verkrijgen, de aard van dle waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en
de frequentie van het gebruik van het merk. (CIEU 19 december 2012, C-149/11, Leno
Merken BV/Hagelkruis Beheer BV, curia.europa.eu, r.o, 29)
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De territoriale omvang van het gebruik vormt geen afzonderlijk criterium van het normaal
gebruik, maar één van de bestanddelen van dit gebruik dat In de globale analyse moet
worden betrokken., (ibidem, r.o. 36)

Aangezien bij de beoordeling van de vraag of het merk normaal is gebruikt, rekening moet
worden gehouden met alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk
op zodanige wijze commercieel is geéxploiteerd dat daarmee marktaandelen werden
behouden of verkregen voar de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is het niet
mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er
sprake is van normaal gebruik van dat merk. De beoordeling moet dus In concreto gebeuren.
(ibidem, r.0. 55)

De stukken onder 22 a van het dossier van geintimeerde tonen aan dat in het lessenrooster
van 2001 tot 2003 en 2005 tot 2006 gebruik gemaakt werd van het merk “Bodypump”. De
stukken 22 b en ¢ van hetzelfde dossier bewljzen dat het merk vermeld werd In De
Standaard (enkel In 1999 en in het kader van uitleg over bodysculpting) en in lokale pers
(reclame).

Met de neergelegde stukken bewijst de|  lonvoldoende dat hij het gedeponeerde
woord- en beeldmerk 0628 789 gebruikt heeft voor het waarborgen van de identiteit van de
oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Dit Is zijn Identitelt,
minstens de identiteit van het fitnesscentrum waar het merk gebruikt werd. Er kan uit de
stukken niet afgeleid worden dat het merk gebruikt werd om aan de gemiddeld
geinteresseerde consument duidelilk te maken dat een fitnessdienst aangeboden werd, die
specifiek van de heer . desgevallend van zijn fitnesscentrum, afkomstig was.

De stukken tonen veeleer aan dat het teken “Bodypump” gebruikt werd, om in het
fitnesscentrum te Gent in het algemeen lessen aan te duiden waarin op muziek en met
gewichten aan fitness gedaan werd. Het is onvoldoende aangetoond dat de heer “met
het woord- en beeldmerk marktaandelen behouden of verkregen heeft voor de waren of
diensten waarvoor het is ingeschreven.

Er is derhalve geen normaal gebruik in de zin van artikel 2.26.2.3 BVIE. Een essentiéle
doelstelling van het merk Is niet berelkt, De herkomstfunctie van het merk is niet vervuld.
Het commerciéle oogpunt, fitnessdiensten met gewichten op muziek verkopen in The
Escape Center te Gent, volstaat in deze zaak nlet om van een normaal gebrulk te spreken.

Dit alles verantwoordt niet dat de ' ]e,en monopolie heeft op het teken
“Bodypump”, dat in principe voor de gehele Benelux geldt.

Op grond hiervan is het hoger beroep en de oorspronkelijke vordering van HDD gegrond en
wordt het woord- en beeldmerk 0628 789 vervallen verklaard, zoals hierna bepaald.
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Is de oorspronkelijke tegenvordering gegrond?

14,
Voor zover toelaatbaar, is de oorspronkelijke tegenvordering ongegrond.

De enige rechtsgrond die de] f inroept, is het eerdere depot.

Nu het merk van de { | vervallen is verklaard, kan het eerdere depot niet leiden tot
het verval van de merken van HDD.

De l:l roept geen andere gronden in, ook niet ondergeschikt. Het Hof kan dit
ambtshalve niet doen.

Om dezelfde redenen is ook het incidenteel hoger beroep ongegrond.

Overige middelen van de partijen

15,
Gelet op wat hiervoor geoordeeld werd, worden de overige middelen en argumenten van de
partijen niet beantwoord. Zij kunnen niet tot andere cont¢lusles en rechtsgevolgen leiden.

Kosten
16.
Op grond van de artikelen 1042, 1017 en 1022 Ger. Wb. wordt geintimeerde tot betaling van
de kosten veroordeeld.

De basisrechtsplegingsvergoeding voor de hoofdvordering bedraagt € 1.200,00 in eerste
aanleg en € 1.320,00 in hoger beroep.

HDD vordert geen andere kosten dan de rechtsplegingsvergoeding, zodat het Hof geen
andere kosten bepaalit.

Voor de tegenvordering wordt geen afzonderlijke rechtsplegingsvergoeding bepaald. Deze
kadert in het geheel van de betwisting.
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OP DEZE GRONDEN,
Het Hof:

- verklaart het hoger principaal en incidenteel beroep toelaatbaar, maar enkel het principaal
hoger beroep als volgt gegrond;

- doet het bestreden vonnis teniet;

- doet als volgt opnieuw recht;

- verklaart de oorspronkelijke hoofdvordering toelaatbaar en gegrond;

- verkiaart het woord- en beeldmerk met het nummer 0628 789, op naam van de heer
vervallen bij gebrek aan normaal gebruik gedurende S Jaar voor de waren en

diensten waarvoor het merk gedeponeerd is, namelijk uit klassen 9, 28 en 41;

- spreekt de ambtshalve doorhaling uit van de vervallen verkiaarde inschrijving;

- verklaart de oorspronkelijke tegenvordering tot vervallen verklaring van het merk het
woordmerk 0624 339 ontoelaatbaar;

- verklaart de oorspronkelijke tegenvordering voor het overige toelaatbaar, maar ongegrond;
- veroordeeit geintimeerde tot betaling van de kosten, van belde aanleggen, bepaald als

volgt: rechtsplegingsvergoeding voor appellante in eerste aanleg: € 1.200,00 en In hoger
beroep: € 1,320,00.
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Aldus gewezen door de zevende kamer van het Hof van beroep te Gent, zetelende in burgerlijke zaken
samengesteld uit:

Pleter Vanherpe, kamervoorzitter,
Frank Deschoolmeester, raadsheer,
Geneviéve Vanderstichele , raadsheer,

bijgestaan door Kristoffel Goossens, griffier en uitgesproken door de kamervaorzitter in openbare
terechtzitting op maandag drie november tweeduizend veertien,

| i G Vs L:—:_—

Kristoffel Goossens Geneviéve Vanderstichele

FrarkDeschoolmeest Pieter Vanherpe
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