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w

De vennoots r Monegask t 5.A. DE ME L CERCLE D
ETRANGERS 3 MONACO, met maatschappelijke zetel te 98000 MONACO, Place du Casino,
appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Philippe PETERS en Mr. Hannes ABRAHAM, advocaten te 1000
BRUSSEL, Terhulpsesteenweg 120;

tegen

1. MARLOT B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2000 ANTWERPEN, Waalse kaai 28,

2) Wonende te |
3| |wonende te
geintimeerden,

vertegenwoordigd door Mr. Edwin KAT loco Mr. Jan VAN BELLINGHEN, advocaat te 2018
ANTWERPEN, lsabella Brantstraat 63;

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 3 september 2015 werd uitgesproken
door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig neergelegd ter griffie van het hof op 21
januari 2016. Het is regelmatig naar de vorm.

l.  Debestreden beslissing

1. Bij het bestreden vonnis werd de vordering van appeliante ontvankelijk doch
ongegrond verklaard en werd zij veroordeeld in de kosten.
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2. Appellante, de vennootschap naar Monegaskisch recht Des Bains de Mer et du Cercle
des Etrangers 3 Monaco, kortweg ‘Des Bains de Mer), terhaalt haar vorderingen zoals
geformuleerd voor de eerste rechter en verzoekt het hof :

Het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, en bilgevolg;
Het bestreden vonnis te vernietigen en opnieuw rechtdoende :

- Het Beneluxmerk nr. 927714 JIMMY'S PRIVATE CLUB nietig te verklaren en de
doorhaling ervan wit het Benelux register te bevelen;

- De geintimeerden te veroordelen tot de staking, op het grondgebied van de Europese
Unie, van het gebruik van de tekens JIMMY'S PRIVATE CLUB en/of enig ander
verwarringstichtend teken voor nachtciubs, discotheken, bars, restourants enfof
evenementen, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk op
huldig stakingsbevel, waarbij onder een inbreuk wordt verstaan elke afbeelding op
een afzonderlifke drager van het verwarringstichtend teken en van 5.000 EUR per dag
vertraging om oan deze veroordeling gevolg te gever;

- De geintimeerden in solidum te veroordelen tot het betalen van een
schadevergoeding provisioneel geraamd op 50.000 EUR.

- De geintimeerden in solidum te veroordelen tot alle kosten ven het geding, met
inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding van 1.440 EUR.

3. Geintimeerden, Marlot BVBA, |
wverzoeken het hof

Het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en het eerste vonnis in al haar
onderdelen te bevestigen.

Dienvolgens de vorderingen van appellante ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
Appellante te veroordelen tot de kosten van het geding, aan de zijde van (geintimeerden)

begroot op tweemaal 1.320 EUR gon rechtsplegingsvergoeding (eerste aanfeg en hoger
beroep).
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. De feit de procedurevoorgaanden

4, Des Bains de Mer baat sedert ongeveer een halve eeuw het ‘Resort Mente-Carlo Des
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers & Monaco' uit, dat bestaat uit ender meer
discotheken gelegen in Monaco en Frankrijk.

In het bijzonder baat Des Bains de Mer de discotheek it genaamd IMMY' 2, die regelmatig
bezocht wordt door sterren uit onder meer de film- en muziekwereld (stukken 9 en 10 van
Des Bains de Merl. In de pers wordt JIMMY'Z bestempeld als één van de meest
gerenommeerde discotheken ter wereld (stukken 13 a-n van Des Bains de Mer).

Des Bains de Mer organiseert op regelmatige wijze evenementen en feesten in
samenwerking met bekende nachtclubs in de Europese Unie, waaronder Byblos in Milaan,
Don K In Parijs, UARC in Courcheval (Frankrijk), Café Opera in stockholm (Zweden), Cavo
Paradiso in Mykonos (Griekenland), of In samenwerking met bekende nachtclubs buiten de
Europese Unie, zoals Greengo in Gstaad {Zwitserland), Skybar in Beirut {Libanon), Club 20
ULUS in Istanbul (Turkije), Dinsmoor in Mexico City {Mexico), Bar Rouge in Shanghai (China)
en Dragon-i in Hong Kong (China).

Des Bains de Mer is houder van de volgende Uniemerken :

- Het woordmerk JIMMY'Z, ingediend op 7 april 2011 en ingeschreven op 21 april 2013
onder nummer 9874165, voor diensten in klassen 9 (waaronder CD-schijven en
digitale muziek), 41 {waaronder ontspanning, organisatie van dansfeesten en gala's,
het houden van muziekconcerten, de productie van shows; nachtclubs, discotheken)
en 43 (waaronder bars, restaurants, traiteurdiensten) van de dassificatie van Nice;

. Hst beeldmerk JIMMY'Z, ingediend op 31 maart 2011 en ingeschreven op 27 april
3013 onder nummer 9857467, voor diensten in klassen 28 (waaronder dansspellen),
38 (waaronder elektronische verzending van berichten, met name via het internet;
averdracht van Informatie via voice servers; persbureaus; overbrenging van foto's,
beeld en muzick), 41, 43 en 45 {waaronder ontmoetingsclubs; netwerken en
ontmoetingen op Internet en andere communicatienetwerken) van de classificatie
van Mice;

. Het woordmerk THE JIMMYZ NIGHT CLUB, ingediend op 19 maart 2012 en
ingeschreven op 27 april 2013 onder nummer 10739101, voor waren in klassen 32
(bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholyrije dranken) en 33

[TracE  03-00001200191-0004-0015-01-01-4 |
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lalcohollsche dranken) en voor diensten in klassen 41 en 43 van de classificatie van
Mice.

5. Eerste geintimeerde, Mariot BVBA, heeft als activiteit het uitbaten wan
eetgelegenheden. Zij heeft twee vestigingen, met name ‘D'OFFIS’ (een eetgelegenheid) en
‘LA SUITE' {een nachtclub).

D'OFFIS en LA SUITE organiseren regelmatig evenementen, ander meer onder de naam
NMMY'S PRIVATE CLUB'.

Op het ogenblik van de inleiding van de procedure waren de zaakvoerders van eerste
geintimearde, Suit-off BVBA en BCVE BVBA, vertegenwoordigd door respectievelijk de heer
scheire, tweede geintimeerde, en de heer Emrik, derde geintimeerde, Suit-Off BVBA werd
echter als zaakvoerder van eerste geintimeerde ontslagen op 14 april 2016.

Tweede en derde geTntlmeerden] | gingen op 11 oktober 2012
over tot de aanvraag tot Inschrijving van het Benelux woordmerk JIMMY'S PRIVATE CLUB. Dit
merk werd ingeschreven op 10 januari 2013 onder nummer 927714, voor diensten in klassen
35 (reclame; beheer van commerciéle zaken; zakelijke administratie; administratieve
diensten) en 41 van de classificatie van Nice.

6. Bij aangetekend schrijven van 1 juli 2013 werden geintimeerden door de raadsman
van Des Bains de Mer in gebreke gesteld om tegen uiterlijk & juli 2013 te bevestigen dat zij
de exclusieve merkenrechten van Des Bains de Mer erkennen, de Benelux merkinschrijving
met nummer 927714 zullen doorhalen en het eventuele gebruik van het teken JIMMY'S
PRIVATE CLUB of enig ander verwarringstichtend teken zullen staken en gestaakt houden.

7 Aangezien geintimeerden geen gevolg gaven aan de ingebrekestelling van Des Bains
de Mer, ging deze op 3 april 2014 over tot dagvaarding van geintimeerden voor de
Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel.
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IV.  Bespreking

e vordering van Bains de r tot nietieverklaring van het Benely rrverk va ede
derd intimeerden

B De vordering van Des Bains de Mer is gesteund op de artikelen 2.3, 2.28.3 en 2.45
van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, kortweg ‘BVIE".

Des Bains de Mer voert aan dat er door het merk van tweede en derde geintimeerden
verwarring kan ontstaan bi] het publiek, omwille van de overeenstemming met de merken
waarvan Des Bains de Mer houder is en de identiteit van de diensten die de partijen onder
deze merken aanbieden en verstrekken. Het verwarringsgevaar omvat het gevaar van
associatie met het oudere merk,

Het hof overweegt als volgt.

8. Des Bains de Mer voert terecht aan dat het relevante publick in casu bestaat uit de
gemiddeld geinformeerde, omzichtige en oplettende consument in de Europese Unie van
diensten waarvoor de merken van Des Bains de Mer zijn ingeschreven.

Het aandachtsniveau van deze consument is een normaal, gemiddeld aandachtsniveau. Er is
geen gegronde reden om aan te nemen dat het aandachtsniveau van het relevante publiek
verhoogd is. De diensten die worden aangeboden en verstrekt onder de respectieve merken
van Des Bains de Mer, zijn deze in de klassen 38, 41 en 43. De diensten die worden
sangeboden en verstrekt onder het merk van tweede en derde geintimeerden, zijn deze in
klasser; 35 en 41, Het gaat om gangbare diensten, die verschaft worden aan een relatlef
geringe prijs. Niets wijst erop dat het zou gaan om occasionele en gespeciallseerde diensten.
Dit laatste kan inzonderheid niet worden afgeleid uit de feitelijke omstandigheid dat er voor
discatheken veelal een ‘deurpolitiek’ geldt, dat er inkomgeld wordt gevraagd {uit geen
alement van het dossier blijkt dat sprake zou zijn van een relatief hoog bedrag aan
inkomgeld) en dat de toegang ervan wordt gecontroleerd door veiligheids- of ander
personeel, Dat discotheken een ‘schaars goed’ zouden zijn, hetgeen het bezoek eraan
sccasioneel zou maken en dus de aandacht van de consument zou verhogen, blijkt nergens
uit.
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In dit verband brengt het hof in herinnering dat bi| de beoordeling van het
verwarringsgevaar in het kader van het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring van
Des Bains de Mer, geen acht moet worden geslagen op de wijze waarop het teken en het
merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst zullen worden gebruikt. Er dient te
worden onderzocht of er gevaar voor verwarring is met het oudere merk in alle
omstandigheden waarin dat merk voor de in de inschrijving vermelde diensten zou kunnen
worden gebruikt, Het is immers mogelijk dat de omstandigheden waarin de in de Inschrijving
vermelde diensten op de markt worden gebracht, zoals het marktsegment en de
distributiekanalen, nog zouden wijzigen in de tijd.

10.  Aangezien de merken van Des Bains de Mer Uniemerken zijn, is het relevante
territorium de Europese Unie, De eerste rechter is er ten onrechte vanuit gegaan dat het
relevante territorium voor de beoordeling van de verdering tot nietigverklaring van Des
Bains de Mer bestaat uit Antwerpen.

11, Des Bains de Mer voert terecht aan dat alle diensten In klasse 41 waarvoor het merk
van tweede en derde geintimeerden Is ingeschreven, identiek zijn aan deze waarvoor de
audere merken van Des Bains de Mer zijn ingeschreven. Hierover bestaat er trouwens geen
betwisting.

De ‘reclamediensten’ in klasse 35 waarvoor het merk van tweede en derde geintimeerden is
ingeschreven, zijn soortgelijk aan de diensten in klasse 38, met name ‘elektronische
berichten, met name vla het internet; overdracht van informatie via wolce servers;
persbureaus’, waarvoor het oudere beeldmerk JIMMY'Z' van Des Bains de Mer is
ingeschreven.

De diensten ‘beheer van commercidle zaken; zakelke administratie; administratieve
diensten’ in klasse 35, waarvoor het merk van tweede en derde geintimeerden is
ingeschreven, zijn scortgelilk aan de diensten ‘aanbleden van informatie online van een
computer database of van het internet’ in klasse 41, waarvoor het oudere woordmerk
JIMMY'Z’ en het beeldmerk “JIMMY'Z' van Des Bains de Mer zijn ingeschreven,

12. Twes merken sternmen overeen wanneer zi] in de ogen van het relevante publiek
tenminste voor een deel gelijk zijn wat betreft één of meer relevante aspecten (GEU, 23
oktober 2002, T-6/01, Matratzen Concord/EUIPO - Hukla Germany, punt 30). Het
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verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld en dient wat de visuele, auditieve of
begripsmatige gelijkenls betreft, te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt
opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en
dominerende bestanddelen (Hv) EU, 11 novernber 1997, C-2 51/95, Puma,/Sabel, punt 23).

Een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk wordt over het algemeen door
het publiek niet als een onderscheidend en dominerend element in de door dit merk
gewekte totaalindruk beschouwd {GEU, 27 november 2007, T-434/05, Gateway / EUIPO -
Fujitsu Siemens Computers, punt 47),

Bi] de beoordeling moet verder rekening worden gehouden met het feit dat de consument
slechts zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te
vergelijken, zodat hij zal aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven
(HuJ EU, 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 26).

De identitelt of hoge mate aan soortgelijkheid tussen de betrokken diensten is een
belangrijke factor in de globale becordeling van het verwarringsgevaar, aangezien deze
beoordeling een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren
veronderstelt, met name tussen de oversenstemming Van de merken en soortgelijkheld van
de waren waarop 7i] betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de
betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van
overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (Hv) EU, 29 september 1998, C-39/97,
Canon, punt 17}, De vergelijking moet worden gemaakt tussen de merken zoals 2i] werden
ingeschreven, ongeacht de omstandigheden waarin zij worden gebruikt {Hv), 17 maart 2007,
€-171/06, T.L.LM.E., punt 59) en ongeacht of ze alleen worden gebruikt of samen met andere
merken of aanduidingen {GEU, 15 april 2010, T-488/07, Cabel Hall Citrus Ltd/ELWPO - Casur 5.
Coop. Andaluza, punt 35).

In concreto stelt het hof vast, wat de overeenstemming betraft tussen de merken THE
JIMMY'Z NIGHT CLUB versus JIIMMY'S PRIVATE CLUB, dat op visueel viak de beide merken
twee van de drie, respectievelijk van de vier woorden gemeen hebben, met name "JIMNMY
en ‘CLUE. In beide merken is het woord "JIMMY' dominant, hetgeen niet betwist wordt
door geintimeerden (conclusie geintimeerden p. 8), De daarop volgende letter 'S,
respectievelijk ‘2, Is visugel quasi identiek. Gelet op het feit dat de vijf letters voor het
afkappingsteken identiek zijn, is voldoende aan nemelijk dat het kleine verschil in deze letter
niet zal opgemerkt worden (cfr. EUIPO Kamer van Beroep, 22 mei 2008, R1156/2007-4,
Shades/Shadez, punt 15; EUIPO Oppositie Divisie, 23 mei 2002, B254526, Zeus/Zeuz). Verder
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is het lidwoord ‘THE' in het oudere merk van Des Bains de Mer verwaarloosbaar in deze
beoordeling, aangezien het volledig banaal is en elk onderscheidend vermogen mist (cfr.
GEL 24 september 2008, T-116/06, O-Store, punten 66-71). De merken verschillen ten slotte
in de woorden NIGHT, respectievelijk PRIVATE. Aangezien deze tekens louter beschrijvend zljn,
zijn zij echter niet van aard om de vastgestelde overeenstemming ongedaan te maken.

Er bestaat met andere woorden een zekere mate van visuele overeenstemming tussen de
beide merken, door het gebrulk in beide van het dominante woord bestanddeel “JIMMY,

Op auditief viak is het dominante bestanddeel [immies] identiek in de beide merken, alsook
het woord ‘CLUB’. Ongeacht de licht verschillende schrijfwijze ['S" versus ‘2'} worden deze
woorden op dezelfde wijze uitgesproken (cfr. EUIPO Oppositieafdeling 30 mel 2014,
81508535, Ouartz/IQarts; EUIPO Oppositieafdeling 10 februari 2014, B2187552,
Dreams/Dreamzz; EVIPO Oppositieafdeling 10 oktober 2013, B1983611, ME&M's/MEMZ;
EUIPO Kamer van Beroep, 22 mei 2008, R1156/2007-4, Shades/Shadez, punt 16; EUIPD
Oppositieafdeling 26 oktober 2007, BEBE20Z, Beezz/Bees: EUIPO Oppositieafdeling 23 mei
2002, B254526, Zeus/Zeuz; EUIPO Oppositieafdeling 30 januari 2001, B233082,
Wingz/Wings). Afgezien van het verwaarloosbaar lidwoord ‘THE', verschillen zi| in de
beschrijvende woorden ‘NIGHT', respectievelijk ‘PRIVATE’. In huidig geval Is voldoende
aannemelijk dat de gemiddelde consument zal geneigd zijn om beide tekens af te korten en
enkel het identieke dominante bestanddee! [fimmies] ult te spreken, waardoor de auditieve
overeenstemming nog groter is (cfr. Ten tweede geldt dat, vanuit een auditief standpunt,
gelet op de natuurlijke neiging van consumenten cm lange tekens af te korten en met het
beschrijvend karakter wvan de termen ‘pub’, ‘casing’ en ‘restaurant’, dat niet alle
woordelementen van het ouder merk zullen uitgesproken worden. Hieruit volgt dat enkel
het woord ‘harrys’ zal worden uitgesproken door het relevante publiek, GEU, 18 februari
2016, T-84/14 en T-97/14, Harrys Pubar fEUIPO — Harry's New York Bar, punt 96; zie
eveneens In die zin: GEU, 9 april 2013, T-336/11, Italiana Calzature / EUIPO — Vicini, punt 40),

Op begripsmatig vlak is het dominante bestanddeel van beide merken identiek, namelijk de
verwijzing haar de wvoornaam van een (denkbeeldige) persoon genaamd “Jirmmy'.
Daarenboven is ook het generieke gedeelte van beide merken op begripsmatig viak identiek.
De termen ‘night club’ en ‘private club’ verwljzen immers beide naar een etablissement in
het kader van het nachtleven. Dit wordt uitdrukkelijkk bevestigd door geintimeerden {cfr.
conclusie van geintimeerden, p.2: ‘Deze discotheek was destijds wat men noemt een private
club’). De bewering van geintimeerden dat het relevante publiek bij het waarnemen van het
aangevochten merk spontaan moet denken zan een gelijknamige Antwerpse discotheek,
wordt niet bewezen of minstens voldoende aannemelijk gemaakt.

01-00001200151-0009-0035-0L-03-4 |
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Wat de overeenstemming betreft tussen de merken JIMMY'Z vs. JIMMY'S PRIVATE CLUB,
behoort het om het dominante element JIMMY' te vergelijken, nu het relevante publiek
meer aandacht besteedt aan het eerste bestanddeel van het merk (GEU 17 maart 2004, T-
183/02 en T-184/02, Mundicolor/Munidcolor, punt 81) en de genericke woorden ‘PRIVATE
CLUB' geen onderscheidend vermogen hebben (cfr. "52. Wat de beocordeling wvan
overeenstemming tussen de merkaanvrage en het oudere merk betreft, moet de beslissing
van de Kamer van Beroep dat de tekens visueel overeenstemmen op grond van de
aanwezigheid van het woord ‘harry’, dat eindigt met cen 's’ in het ouders merk en met een
afkappingsteken ‘s’ in de merkaanvrage, worden bevestigd. [..] 93. De andere
woordelementen in het oudere merk, met name ‘pub’, ‘casino’ en ‘restaurant’, en het
slement 'bar’ In de merkaanvrage zullen hoogstwaarschijnlijk door de consument opgevat
worden als decoratief, zo niet beschrijvend, en als aanduiding van de plaats waar de verkoop
van voeding en dranken of de consumptie van deze goederen of de goederen die daarmee
worden geassocieerd, plaatsvindt. Deze bijkomende woordelementen  zijn  dus
verwaarloosbaar in de algemene indruk die door de litigieuze merken wordt gecreéerd’,
GEU, 18 februari 2016, T-84/14 en T-97/14, Harrys Pubar /EUIPO — Harry's New York Bar,
punten 92-93),

Op visueel viak bevatten zowel het aangevochten merk, als de oudere merken het identiek
dominante woord ‘JIMMY' met een afkappingsteken. De daarop volgende letter 5,
respectievelijk 2’ is visueel guasi identiek. Gelet op het feit dat de wvijf letters voor het
afkappingsteken identiek zijn, is voldoende aannemelijkc dat het minieme verschil In deze
letters niet zal opgemerkt worden (cfr, supra).

Wat de overeenstemming betreft tussen de merken JIMMY'Z versus JIMMY'S PRIVATE CLUB
stelt het hof vast dat op auditief viak het dominante bestanddeel van beide merken,
[[immies] identiek is {cfr. supra).

Op begripsmatig vlak is het dominante element van beide merken identiek, namelijk de
verwijzing naar de voornaam van een (denkbeeldige) persoon genaamd Jimmy’ (cfr. supra).

13,  Er is sprake van verwarringsgevaar ‘wanneer het publiek kan menen dat de
betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch
verbonden ondernemingen afkomstig zijn' (Hvl EU, 29 september 1598, C-39/97, Canon,
punt 29; Hv) EU, 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 17). Er kan ook
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verwarringsgevaar bestaan zelfs ‘wanneer de betrokken waren naar de mening van het
publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben’ (Hwl, 29 september 1338, C-39/97,
Canon, beschikkend gedeelte).

Het volstaat dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan, zonder dat dient te worden
aangetoond dat er effectief verwarring is ontstaan (cfr. GEU, 15 januart 2003, T-99/01,
Mystery Drinks, punt 48; GEU, 6 oktober 2004, T-171/03, NL Collection, punt 52} Overigens
volstaat een dergelijk gevaar in slechts een deel van het relevante territorium. De rechter
moet verwarringsgevaar weerhouden ‘zelfs indien dit maar de perceptie is van de
consumenten van een deel van het territorium waarvoor het oudere merk geldt” {cfr. Hvl EU,
3 juni 2009, C-394/08P, Zipcar / EUIPO (Zipcar), punt 49).

Hiervoor werd vastgesteld dat het aangevochten merk JIMMY'S PRIVATE CLUB een zekere
mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming vertoont met de merken
JMMY'Z en THE JIMMY'Z NIGHT CLUB van Des Bains de Mer, en eveneens dat de merken
zljn ingeschreven voor identieke, of op zijn minst soortgelijke, diensten,

Rekening houdend met het relevante publiek, dat slechts een gemiddeld, normaal
aandachtsniveau heeft, bestaat minstens het gevaar dat de consument kan denken dat de
diensten die worden aangeboden onder het merk JIMMY'S PRIVATE CLUB, afkomstig zijn van
Des Bains de Mer of van een daarmee economisch verbonden ondermeming. Het
verwarringsgevaar staat dan ook vast.

14.  De vordering van Des Bains de Mer tot nietigverklaring van het Beneluxmerk JIMMY'S
PRIVATE CLUB is gegrond, De doarhaling ervan in het Benelux-register wordt bevolen.

van het inbreukmake ebruik van het tek

JIMMY'S (PRIVATE CLUB)

15.  Deze vordering is gesteund op artikel 9, 1. b) van Verordening (EG) nr. 207/2003 van
de Raad van 26 februari 2000 inzake het Gemeenschapsmerk, kortweg ‘'GMY, thans artikel
g9, 2. b) van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni
2017 inzake het Uniemerk, kortweg ‘UMY,
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16. Er kan niet ernstig worden betwist dat het teken JIMMY'S, dan wel HIMMY'S PRIVATE
CLUB, door geintimeerde wordt gebrulkt in het economisch verkeer, met name in het kader
van een handelsactivitelt waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd {met name
een grote afzet), ter onderscheiding van de diensten die zij aanbieden, te weten onder meer
evenementen in het nachtleven, en zodoende als merk.

Het gebruik van de tekens JIMMY'S en JIMMY'S PRIVATE CLUB veruiteriijkt zich in reclame en
affiches die op geregelde tijdstippen worden gepubliceerd, waarbij deze tekens steeds
centraal worden afgebeeld, in een autonoom en bijzonder lettertype dat aanzienlijk groter is
dan zowel de vermelding ‘private club’ als 'd'offis’, hetgeen wijst op een gebruik van het
teken ‘JIMMY'S' als blikvanger (stukken 6a-f van Des Bains de Mer). Daarenboven wordt het
teken ‘JIMMY'S' ook afronderlifk gebruikt als uvithangbord in het etablissement van
geintimeerden {stuk 6f van Des Bains de Mer).

Geintimeerden beweren dat zij het teken enkel ‘sporadisch’ of om ‘nostalgische redenen’
gebruiken. Dit is niet geloofwaardig, gelet op de inschrijving op hun vraag van het teken als
merk, wat er op duidt dat zlj voernemens waren en zijn het teken in het economisch verkeer
en ter onderscheiding van hun diensten te gebruiken. Daarenboven doet dit hoe dan ook
geen afbreuk aan de kwalificatie van gebruik als merk in het economisch verkeer. Zelfs een
gering gebrulk kan normaal gebruik opleveren, zolang dat gebruik op de betrokken markt als
voldoende beschouwd wordt om marktaandelen voor de beschermde waren of diensten te
behouden of te verkrijgen.

Het argument van geintimeerden dat de tekens JIMMY'S’ of JIMMY’S PRIVATE CLUB" enkel
in combinatie worden gebruikt met de naam van hun etablissement [D'Offis, dan wel La
Suite), wordt tegengesproken door de stukken in het dossier (stuk 6f van Des Bains de Mer).
Hoe dan ock kan het gebruik van een teken in combinatie met een ander teken als een
gebruik van een afzonderlijk teken als merk worden beschouwd (Hvl EU, 18 april 2013, C-
12/12, Colloseurn/Levi Strauss, punt 32; Hyl EU, 7 juli 2005, C-353/03, Nestlé, punt 27-30;
GEL, 8 december 2005, T-29/04, Castellblanch, punt 33).

Het kan niet redelijkerwijze worden betwist dat het gebruik door geintimeerden van het
teken JIMMY'S' en ‘JIMMY'S PRIVATE CLUB' voor dezelfde of soortgelijke diensten als deze
waarvoor de merken JIIMMY'Z en THE JIMMY'Z NIGHT CLUB van Des Bains de Mer zijn
ingeschreven, minstens een verwarringsgevaar veroorzaakt in hoofde van het relevante
publiek. In huidig geval wordt dit verwarringsgevaar nog versterkt door het feit dat Des Bains
de Mer geregeld evenementen organiseert in samenwerking met lokale nachtclubs verspreid
over Europa, waardoor bij het relevante publiek de indruk kan ontstaan dat geintimeerden
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hun evenementen organiseren in samenwerking met of met toestemming van Des Bains de
Mer,

17.  Het hof besluit tot de gegrondheid van de door Des Bains de Mer gevorderde staking.
Deze staking slaat echter op het gebrulk van de tekens JIMMY'S’ en JIMMY'S PRIVATE

CLUB’, waarvan het Inbreukmakend karakter door het hof werd vastgesteld en niet op het
door Des Bains de Mer meer gevorderde,

De doar Des Bains de Mer gevorderde dwangsommen

18.  Het doel van de dwangsom is een bevel tot staking of een verbed te doen naleven.

De door Des Bains de Mer gevorderde dwangsommen schieten dit doel niet voorbij. Zij zijn
van aard het nagestreefde doel te bereiken.

Er is geen gegronde reden om de door Des Bains de Mer gevorderde dwangsommen te
verminderen.

De vorderin evergoeding van Des Ba Ber

19. Er kan niet ermstig worden betwist dat het Inbreukmakend gebrulk door
geintimeerden van het teken/merk JIMMY'S" of JIMMY'S PRIVATE CLUE', afbreuk heeft
gedaan aan het onderscheidend vermogen van de merken van Des Bains de Mer, met
morele schade voor deze laatste tot gevolg.

Dat Des Bains de Mer door het inbreukmakend gebrulk waarvan sprake, enige andere
schade heeft geleden, wordt niet bewezen en is ook niet minstens voldoende aannemelijk.

De omvang van de morele schade die in hoofde van Des Bains de Mer voldoende
aannemelijk is, wordt niet bewezen. Des Bains de Mer geeft zelf toe in haar conclusie dat er

geen precieze elementen zijn om de schade te begroten.

Bij gebrek aan precieze elementen om de schade te begroten, doch op grond van de andere
feitelljke elementen en stukken waarover het hof beschikt, inzonderheld deze waaruit blijkt
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dat hoewel geintimeerden hun diensten aanbieden in samenwerking met andere spelers die
zich in heel Europa bevinden, hun uitstraling en activiteiten toch hoofdzakelijk territoriaal
beperkt zijn tot de stad Antwerpen en het Antwerpse, zodat de aantasting aan het
onderscheidend vermogen van de merken van Des Bains de Mer relatiei beperkt bleef,
begroot het hof de morele schade die door Des Bains de Mer werd geleden, op een forfaitalr
bedrag van 5.000 euro.

Er is geen gegronde reden om de woormelde schadevergoeding slechts provisioneel te
ramen en nlet definitief.

OM DEZE REDENEN :
HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artlkel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep van appellante ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde
mate :

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het de vordering van
appellante ontvankelijk verklaarde en de kosten van de procedure in eerste aanleg
begrootte;

Verklaart het Beneluxmerk nr. 927714 JIMMY'S PRIVATE CLUB nietig en beveelt de
doorhaling ervan in het Benelux-register;

Veroordeelt geintimeerden tot de staking, op het grondgebied van de Europese Unie, van
het gebruik van de tekens “JIMMY'S' en ‘JIMMY'S PRIVATE CLUB', voor nachtclubs,
discotheken, bars, restaurants enfof soortgelljke diensten, onder verbeurte van een
dwangsom van 5.000 euro per Inbreuk op huidig stakingsbevel, waarbi] onder een inbreuk
wordt verstaan elke afbeelding op een afzonderdijke drager van het teken JIMMI'S PRIVATE
CLUB of “IIMMY'S’, en van 5.000 euro per dag vertraging om aan deze veroordeling gevolg te
geven;

Veroordeelt geintimeerden in solidum tot het betalen aan appellante wvan een
schadevergoeding van 5.000 euro.
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Veroordeelt geintimeerden in sclidum tot de kosten van de procedure in eerste aanleg en
tot deze van de procedure in hoger beroep;

Stelt de kosten van de procedure in hoger bercep vast op 400 euro + 1.440 euro
(rechtsplegingsvergoading).

Aldus gevonnist en uitgesproken ter buitengewone openbare terechtzitting van de
burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 13 juli 2018, waar
aanwezig waren en zitting hielden:

Els HERREGODTS, Raadsheer,
' Griffier.

Kaatje BATSELIER,

Kaatje BAT
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