VONNIs

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer; 81301 /KG ZA 07-67
Vonnis in kort geding van 21 maart 2007
in de zaak van

1. de vermootschap naar buitenlands recht
HOOD HOLDING CORPORATION,

gevestigd te Delaware (Verenigde Staten van Amerika),

2. de vennootschap naar buitenlands recht

HOOD SAILMAKERS (USA) INC.,

gevestigd te Middletown, Rhode Island (Verenigde Staten van Amerika),
3. de vermootschap onder firma

HOOD YACHTING GEAR,

gevestigd te Workum,

4. HENDRIK WILLEM HARKEMA,

wonende te Workum,

5. WIEBO WILLEM DE JONG,

wonende te Heerenveen,

6. de vennootschap naar buiteniands recht

HOOD SAILMAKERS SRL.,

gevestigd te Zibido San Giacomo (Italig),

eisers,
procureur mr. M. Russchen,

tegen

I. de besloten vennootschap

RED MOUNTAIN TRADE B.vV,,
gevestigd te Harlingen,

2. de besloten vennootschap
SPORTING ENERGY VASTGOED B.V.,
gevestigd te Harlingen,

gedaagden,
Procureur mr. S.C. M. Juinen,

1. De procedure

1L Het verloop van de procedure blijkt uit:
-de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pieimota van eisers
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- de pleitnota van gedaagden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1 Hood Holding Corporation is de moedermaatschappij van het Hood concern. Hood

1s een grote zeilmakerij die op wereldwijde schaal actief is en een toonaangevende positie
heeft op het gebied van zeilen voor toer-/kajuitzeiljachten. Hood Sailmakers Inc, (eiseres
sub 2} is houdster van het beeldmerk Hood dat als Europees merk geregistreerd is op 21 juli
2005 voor de klassen 12 (kortweg siervaartuigen), 22 (touwwerk) en 40 (zeilmakeri)). Hood
Sailmakers S.r.1. (eiseres sub 6) is houdster van het internationaa] merkdepot Hood in onder
meer Klasse 25 (kleding).

2.2. Hood Holding Corporation heeft een licentieovereenkomst gesloten met Hood
Yachting Gear v.0.f. -hierna: HY G- waarbij aan laatstgenoemde de wereldwijde rechten
worden verleend voor het gebruik van het Hood merk en logo voor kleding en accessoires.
Eisers sub 4 en 5 -Harkema en De Jong- zijn de beide vennoten van HYG.

2.3 Op 18 januari 2006 heeft HYG een overeenkomst gesloten met gedaagde sub 2 -
hierna: Sporting Energy- ter zake van de levering door laatstgenoemde van diverse
kledingstukken met het Hood logo aan HYG, waaronder 1000 caps (Furling) en 700 truien
(Trisail). HYG is auteursrechthebbende op de ontwerpen van deze kledingstukken. In een 18
Januari 2006 gedateerde brief van HYG naar aanleiding van een bijeenkomst op 17 januari
2006, is vermeld dat levering van de kledingstukken zal plaats dienen te vinden voor 25
maart 2006. In die brief is tevens het volgende vermeld:

Met de bestelling van de Genoa (blauwe wollen jas) wachten we nog, ook omdat dit een alf season artikel is en
de uitlevering kan wachten tot eind Juni 2006,

2.4 Bij e-mailbericht van 24 januari 2006 heeft Sporting Energy onder meer het
volgende aan HYG medegedeeld:

Zoals vanmorgen t besproken bevestigen wij hierbij onderstaande orders voor HOOD. {..)

De artikelen Genua en Jib kunnen worden geleverd in junifjuli. (...)

Article Genua = jas: 500 pes in kleur marine/signal orange

{0

2.5. Partijen hebben ten aanzien van de op 18 januari 2006 overeengekomen
levertermijn van 25 maart 2006 nadien nadere afspraken gemaalkt.

26 HYG heeft een voorschot aan Sporting Energy betaald van € 23.800,00 (inclusief
BTW).

2.7. Bij e-mailbericht van 30 maart 2006 heef: AYG onder meer het volgende aan
Sporting Energy medegedeeld:

(...) Met betrekking tot de wintercollectie het volgende. Ideeen en kleuren voor de nieuwe collectie zijn klaar,
echter, wij willen zomerlevering eerst afwachten en polsen wat de reacties zijn van de detailisten. Hetzelfde
geldt voor jas en fleece. Begin mei weteri wij meer.
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2.8, De sub 2.3 bedoelde kledingstukken zijn behoudens de caps en de truien
daadwerkelijk aan HYG geleverd en wel eind april/begin mei 2006. Ter zake van deze
Kledingstukken is door Sporting Energy op 8§ mei 2006 een bedrag van € 67.684,82 inclusief
BTW aan HYG in rekening gebracht. Met dit bedrag is door Sporting Fnergy een gedeelte
van het reeds door HYG betaalde voorschot, te weten een bedrag van € 10.0006,00,
verrekend, zodat een bedrag van € 57.684,82 resteerde. HYG heeft vervolgens op 11 mei
2006 een bedrag van € 52.181,50 voldaan.

2.9. HYG heeft Sporting Energy omtrent de levering van de caps en de truien onder
meer de volgende e-mailberichten met -voor zover hier van belang- de volgende inhoud
gezonden:

1 mei 2006:

{...) We willen graag van Jjou als tugsenpersoon per ommegaande horen hoe we ervoor staan mbt de levering ivm
uitleveren naar detailisten. Zoals vorige week in Harlingen besproken zouden de goederen 29-30 april in
Nederland aankomen. Het is nu | mei, en we weten nog helemaal niets. We verwachten op zijn minst een bericht
met de laatste stand van zaken,

We zitten tegen de grens aan dat de winkeliers vanwege de onduidelijke situatie goederen straks niet meer willen
hebben. {..))

13 me: 2006;

Waar wij al bang voor waren gebeurt s ook daadwerkelijk. Een aantal detailisten heeft te kennen gegeven dat
zij de spuilen niet meer willen afnemen. Wij lopen hierdoor nu conereet financieie schade op. Ock ket te laat
leveren van de triszil en de furlings doen dit geen goed, mede door de extra transport kosten. Onze reputatie
komt dit allemasl niet ten goede wat ook verkoop voor volgend jaar bemoeilijki. Je hebt op 9 mei azngegeven
dat de goederen (trisail en furling) allemaal klaar waren en voor fransport klaar stonden. Gisteren heb je
aangegeven dat deze goederen nog steeds niet verzonden zijn naar Nederland. Wij willen ze uiterlijk aznstaande
dinsdag geleverd hebben. Gezien de fransporttijd van maximaal 24 uur zou dit geen probieem moeten zin. (...
18 mei 2006:

(-..) Met betrekking tot een annulering het volgende: wij hebben jou afgelopen zondag aangegeven dat er deze
week geleverd moet worden. Je hebt aangegeven dat het, vandzag donderdag 18 mei 2006 zou plaatsvinden. tot
vrijdagavond 18.00 uur heb je de tijd om de bestelde truien en caps te leveren (...)

Maarten, het is nu 18 mei 2006, In de eerste gesprekken was er sprake van levering ¢ind maart, toen 14 april, toen
eind apri/begin mei. We kunnen niet aankomen bij detailisten met een zomercollectie welke eind mei aan ze
wordt geleverd. Dit accepteren ze niet, en wij al helemaal nijet. {...)

2.10.  Bjj brief van 19 mei 2006 heeft HYG de overeenkomst met Sporting Energy per
direct ontbonden ter zake van de caps en de truien. Tevens heeft HYG in die brief verzocht
om terugbetaling van het nog niet verrekende gedeelte van het door haar betaalde voorschot,

te weten een bedrag van € 13.800,00.

2.11. Bij brief van 25 september 2006 heeft mr. Van der Zee namens Sporting Energy
onder meer het volgende aan HYG medegedeeld:

(..

Bovendien verzoek ik u, en voorzover nodig sommeer ik u, om bingzen 8 dagen na heden de koopsom voor de
caps, pullovers en coats, in totaal € 76,873, excl. BTW, te storten op de onderstaand vermelde derdenrekening,
opdat de goederen kunnen worden uitgeleverd.

Indien binnen de termijn van 8 dagen geen betaling zal zijn ontvangen, heb ik opdracht deze oversenkomst
buitengerechtelijk te onthinden en zal clicnte zeif zan de betreffende winkeliers de goederen aanleveren. (...}

2.12. Bij factuur van 18 november 2006 heeft Sporting Energy azan HYG een bedrag van
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€45.428.25 in rekening gebracht ter zake van 509 Jjassen Genua. Eveneens op 18 november
2006 heeft Sporting Energy een bedrag van € 26.957,07 aan HYG gefactureerd ter zake van
839 truien en op 22 november 2006 een bedrag van € 5.326,20 ter zake van caps. Deze
facturen zijn tot op heden onbetaald gelaten.

213, Na daartoe verlof te hebben verkregen van de voorzieningenrechter van deze
rechtbank hebben gedaagden op 27 februari 2007 ten laste van eisers sub 4 en 5 conservatoir
beslag laten leggen op onroerende zaken te De Knipe en Workum. Tevens hebben
gedaagden toen ten laste van eisers sub 3,4 en 5 conservatoir derdenbeslag laten leggen
onder de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam,

3. De vordering
3.1 Eisers vorderen dat de rechter bij vormis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. op zal heffen de conservatoire beslagen die namens gedaagden zijn gelegd op de

onroerende zaken van eisers sub 4 en 5 in De Knipe er Workum en op de bankrekeningen

van eisers sub 3, 4 en 5;

2. gedaagden zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 13.800,00 ter zake
van het niet verrekende gedeelte van het voorschot dat door eiseres sub 3 is betaald;

3, gedaagden zal verbieden om inbreuk te maken op het merk Hood, met name door
kleding en accessoires op de markt te brengen die voorzien zijn van het Hood logo;

4. gedaagden zal bevelen om het doen van bestellingen voor kieding met het Hood
logo en ieder overig gebruik van het merk en logo Hood te staken en gestaakt te houden;
5. gedaagden zal bevelen om alle kleding en accessoires die zij m bezit hebben en

waarop het Hood merk staat afgebeeld, af te geven aan Hood c.s. binnen 3 dagen na dit
vonnis; _

6. gedaagden zal veroordelen tot betaling van een dwangsom aan Hood c.s. voor
ledere overtreding van de veroordelingen onder 3, 4 en 5 ter hoogte van € 5.000,00 voor
ledere dag en gedeelte van een dag dat gedaagden hiermee in gebreke blijven, met een
maximum van € 500.000,00;

7. de termijn voor het instellen van een bodemprocedure ex artikel 260 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering te bepalen op 6 maanden;
8. gedazagden zal veroordelen tot betaling aan Hood c.s. van een bedrag van

€ 2.853,70 in verband met de kosten rechtsbijstand die zijn gemaakt ter handhaving van
inteliectuele eigendomsrechten;
9. gedaagden zal veroordelen in de kosten van het geding.

3.2, Gedaagden voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover
van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil en de beoordeling daarvan
4.1, De vordering strekt onder meer tot opheffing van de sub 2.13 bedoelde beslagen.
472, (Gedaagden hebben ter zitting des gevraagd erkend dat het conservatoire

derdenbeslag onder de ABN AMRO Bank niet 1s overbetekend, zodat dit beslag nietig is.
Thans dient dus nog alleen te worden beoordeeld of de conservatoire beslagen op de
onroerende zaken al dan niet dienen te worden opgeheven.



81301 /KG ZA 07-67 5
21 maart 2007

4.3. Volgens art. 705 1id 2 Ry dient een beslag te worden opgeheven indien summierlijk
van de ondengdelijkheid van het door de beslaglegger mgeroepen techt blijkt. Dit brengt
mee dat het op de weg Ii gt van degene die de opheffing vordert, voldoende aannemelijk te
maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is.

4.4. Gedaagden stellen een vordering op HYG te hebben ter zake van de door HYG
bestelde trujen en caps. De ter zake van de fruien door Sporting Energy aan HYG gezonden
factuur van 18 november 2006 van € 26.957,07 en de ter zake van de caps op 22 november
2006 verzonden factuur van € 5.326,20 heeft HYG volgens Sporting Energy ten onrechte tot
op heden onbetaald gelaten.

4.5 Eisers hebben hiertegen aangevoerd dat HYG de overeenkomst met Sporting
Energy rechisgeldig heeft onthonden bij brief van 19 mei 2006.

4.6. De rechter constateert dat partijen ten tijde van het sluiten van de onderhavige
overeenkomst op 18 januari 2006 zijn overeengekomen dat de levering diende plaats te
vinden v66r 25 maart 2006, Partijen zijn het er over eens dat zij nadien omtrent de
leveringstermijn nadere afspraken hebben gemaakt. De inhoud van deze nadere afspraken is
echter onduidelijk. Gedaagden hebben in dit verband verwezen naar een door (de bank van)
HYG afgegeven Letter of Credit waarin als "latest date of shipment” 25 april 2006 is
vermeld. Volgens gedaagden lagen de caps en de truien tijdig -namelijk in de eerste week
van mei 2006- klaar bij Sporting Energy om geleverd te worden aan HYG. Uit de hiervoor
sub 2.9 geciteerde e-mailberichten leidt de rechter af dat HYG zich kennelijk op het
standpunt stelt dat utteindelijk is overeengekomen dat levering eind april/begin mei 2006
zou plaatsvinden. Ook in de visie van HYG zou een levering van de caps en de truien in de
eerste week van mei 2006 dus nog op tijd zijn geweest. Levering van deze zaken aan HYG
heeft echter niet daadwerkelijk plaatsgevonden. Volgens gedaagden heeft Sporting Energy
de caps en de truien niet aan HYG geleverd met een beroep op haar retentierccht; Zij wenste
eerst betaling te verkrijgen alvorens zij tot levering van de caps en de truien wilde overgaan.
Naar het oordeel van de rechter hebben gedaagden echter onvoldoende aannemelijk
gemaakt dat Sporting Energy daadwerlkelijk voor de ontbinding van de overeenkomst door
HYG op 19 mei 2006 een beroep heeft gedaan op haar retentierecht. Uit in het geding
gebrachte correspondentie blijkt zulks niet. Daarbij wordt overigens opgemerkt dat de truien
pas op 18 november 2006 aan HY G zijn gefactureerd en de caps op 22 november 2006. Uit
de in het geding gebrachte correspondentie blijkt wél dat HYG tot 19 mei 2006 meerdere
malen heeft aangedrongen op levering van de caps en de truien, welke zaken blijkens dic
correspondentie op dat moment -anders dan gedaagden thans stellen- nog niet bij Sporting
Energy aanwezig waren. Omdat op grond van hetgeen hiervoor is OVerwogen van uif zal
worden gegaan dat partijen nader zijn overeengekomen dat levering eind april/begin mei
2006 zou plaatsvinden en de caps en de truien op 19 mei 2006 nog steeds niet waren
geleverd, heeft HY G de onderhavi ge overeenkomst -bij gebreke van een (rechtsgeldig)
beroep op een retentierecht- naar het voorlopig oordee! van de rechter in ZoverTe op goede
gronden kummnen ontbinden, zodat HYG de koopsom voor de caps en de truien niet
verschuldigd is,

4.7. Gedaagden maken voorts aanspraak op betaling van een bedrag van € 45.428,25 ter
zake van 509 jassen Genua. Velgens gedaagden zijn deze jassen door HYG besteid, maar
weigert HYG deze jassen af te nemen,
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438, HYG heeft hiertegen aangevoerd dat zij nimmer de door gedaagden bedoelde
Jassen bij Sporting Energy heeft besteld.

49, Ter onderbouwing van hun standpunt hebben gedaagden verwezen naar het
hiervoor sub 2.4 bedoelde e-mailbericht van 24 januari 2006 waarin onder meer een order

zodat een essentiee] onderdee] van een koopovereenkomst ontbreekt, nu de prijs ook niet op
andere eenvoudige wijze is vast te stellen. Bovendien heeft HYG gesteld -hetgeen door
gedaagden is erkend- dat meerdere in dat e-mailbericht genoemde artikelen witeindelijk niet
aan HYG zijn geleverd. Ten aanzen van die artikelen maakt Sporting Energy geen
aanspraak op betaling. Een verklaring hiervoor heeft Sporting Energy niet gegeven. Uit de
door HYG aan Sporting Energy verzonden e-mailberichten -zie sub 2.3 en 2.7- valt
bovendien veeleer af te leiden dat HYG (nog) geen jassen wenste te bestellen. Op grond van
het voorgaande acht de rechter voorshands onvoldoende aammemelijk geworden dat HYG de
Jjassen daadwerkelijk heeft besteld, Ook in zoverre is dus summierlijk gebleken van de
ondeugdelijkheid van het door gedaagden ingercepen recht.

4.10.  Gedaagden hebben erkend dat indien hun vorderingen ter zake van de caps en de
truien, alsmede die ter zake van de jassen ondeugdelijk zou blijken te zijn -hetgeen op grond

€ 8.296,68 inclusief BTW aan eisers verschuldigd is. Het door gedaagden gelegde beslag op
onroerende zaken zal dus worden opgeheven. Gedaagden zullen bovendien worden
veroordeeld om aan eisers genoemd bedrag van € 8.296,68 te betalen. Weliswaar vorderen
eisers een hoger bedrag -te weten een bedrag van € 13.500,00- maar voor het meerdere acht
de rechter de vordering niet toewijsbaar. Het versehi] heeft betrekking op een verschil van
mening tussen partijen omtrent de ter zake van de wel geleverde kledingstukken door
Sporting Energy in rekening gebrachte bedragen. Volgens HYG hecft Sporting Energy ter
zake van die kledingstukken te veel in rekening gebracht omdat er méér kledingstukken

Energy is erkend. Sporting Energy heeft hiertegen echter aangevoerd, dat een geringe
overschrijding van het aantal bestelde Kledingstukken in de branche gebruikelijk is. HY G
heeft het bestaan van een dergelijk gebruik weersproken. Omadat de stellingen van partijen

van enig spoedeisend belang.

4.11.  De vordering van eisers strekt er voorts toe, dat het gedaagden zal worden
verboden om inbreuk te maken op het merk Hood, Weliswaar hebben gedaagden hiertegen
aangevoerd dat zij aimmer inbreuk hebben gemaakt op het merkenrecht van eisers, maar
geletop de sub 2.11 geciteerde brief van mr. Van der Zee van 25 september 2006 waarin
wordt aangekondigd dat indien HYG de beweerde vorderingen van Sporting Energy niet
voldoet, laaistgencemde de caps, de truien en de jassen zelf aan winkeliers zal aanleveren,
acht de rechter voldoende grond aanwezig voor foewyzing van dit gedeelte van de
vordering.

412, Ook het gevorderde bevel om het doen van bestellingen voor kleding met het
Hood logo en ieder overig gebruik van het merk en logo Hood te staken en gestaakt te
houden, acht de rechter toewijsbaar. Gelet op hetgeen hiervoor sub 4.9 is overwogen, moet
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het er voorshands voor worden gehouden dat Sporting Energy op eigen initiatief de jassen
Genua heeft besteld.

413, De gevorderde oplegging van dwangsommen ten aanzien van het hiervoor
bedoelde verbod en het hiervoor bedoelde bevel za] eveneens worden toegewezen, De
rechter zal een maximum aan de te verbeuren dwangsommen verbinden, Dit laat onverlet,
dat bij voortgaande overtreding van dit kort-geding-vonnis oplegging van hogere
dwangsommen kan worden gevorderd dan wel hemieuwde oplegging van dezelfde
dwangsommen. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redeijke
verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de
dwangsomoplegging.

4.14,  Het door eisers gevorderde bevel om alle kleding en accessoires die gedaagden in
bezit hebben en waarop het Hood merk staat afgebeeld, aan eisers af te geven, zal worden
afgewezen. Naast het toe te wijzen (hiervoor bedoelde} verbod en bevel, bestaat daartoe
voorshands onvoldoende aanleiding, en ook hier ljkt niet van een spoedeisend belang,

4.15. De termijn van artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en
artikel 50 Trips-verdrag (inzake de handelsaspecten van de mtellectuele eigendom) voor het
mdienen van een eis in de hoofdzaak wordt redelijkerwijs gesteld Op zes maanden vanaf de dag
waarop dit vonnis wordt uitgesproken.

4.16.  Gedaagden zullen als de grotendeels in het ongelijk te stellen partlj in de
proceskosten worden veroordeeld. Voor zover de onderhavige procedure betrekking heeft
op handhaving van hun intellectucle eigendomsrechten hebben eisers aansprazk gemaakt op
foeschatting van proceskosten op de voet van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn
(Richtlijn 2004/48/EG). Gelet op de noodzaak de thans vigerende wettelijke bepalingen
omitrent proceskosten richtlijnconform te mterpreteren, dienen door gedaagden naar het
oordeel van de rechter de werkelifk door eisers gemaakte kosten te worden vergoed. Met
eisers is de rechter van oordeel dat ongeveer de helft van deze procedure betrekking heeft op
het handhaven van intellectuele eigendomsrechten. De rechter ziet dan ook aanleiding om -
zoals eisers hebben betoogd- ter zake daarvan de helft van de werkelijk door eisers
gemaakte kosten toe te wijzen, Hetgeen eisers ter zake van de door hen gemaakte werkelijke
proceskosten hebben opgevoerd lijkt niet onredelijk of onevenredig en is door gedaagden
ook niet betwist. Ter zake van de vordering strekkende tot opheffing van het beslag zal de
helft van het toepasselijke liquidatietarief worden toegewezen,

De kosten aan de zijde van eisers worden met inachtneming van het voorgaande vastgesteld

op:
- dagvaarding € 110,49
- vast recht 248 00
- salaris procureur (Opheffing beslag) 408,00

- salaris procureur {inteliectyele eigendomsrechten) 2.853.70
Totaal € 3.620,19
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5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1 verstaat dat het door gedaagden onder eisers sub 3, 4 en 5 gelegde conservatoire
derdenbeslag onder de ABN AMRO Bank nietig is nu dit beslag niet is overbetekend,

5.2, heft op de door gedaagden ten laste van eisers sub 4 en 5 gelegde conservatoire
beslagen op de onroerende zaken van eisers sub 4 en 5 te De Knipe en Workum,

5.3. veroordeelt gedaagden om aan eisers te betalen een bedrag van € 8.296,68,

5.4. verbiedt gedaagden om inbreuk te maken op het merk Hood, met name door
kleding en accessoires op de markt te brengen die voorzien zijn van het Hood logo,

5.5 beveelt gedaagden om het doen van bestellingen voor kieding met het Hood logo
en ieder overig gebruik van het merk en logo Hood te staken en gestaakt te houden,

5.6. bepaalt dat gedaagden een dwangsom aan eisers zullen verbeuren van € 5.000,00
voor ledere dag of gedeelte van een dag dat gedaagden niet voldoen aan het hiervoor sub 5.4
bedoelde verbod en/of het hiervoor sub 5.5 bedoelde bevel,

5.7. verbindt aan de aldus sub 5.6 te verbeuren dwangsommen een maximum van
€ 100.000,00,

5.8. bepaalt de termijn op grond van artikel 260 Rv en artikel 50 lid 6 Trips-verdrag op
zes maanden vanaf de datum waarop dit vornis wordt uitgesproken,

5.9. veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding, aan de zijde van eisers
vastgesteld op € 3.620,19,

5.10.  verklaart dit vonnis uitvoerbazar bij voorraad,
5.11. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Tangenberg en in het openbaar uitgesproken in
tegenwoordigheid van de griffier mr. N. van Qorschot op 21 maart 2007.

door mi grifeer va  de rechtbank

te iLeeuwardern,

. o . A
A B e D By B A W A



