IN NAAM DES KONINGS

VONnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT
Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C02 /263921 / KG ZA 13-271
Vonnis in kort geding van 24 mei 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EUROPEAN SPORTS NUTRITION B.V.,

gevestigd te Sprundel, gemeente Rucphen,

eiseres,

{ advocaat mr. R.M. van Rompaey,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

DYMATIZE ENTERPRISES LLC,

gevestigd te Dallas, Texas (Verenigde Staten van Amerika),
gedaagde,

advocaat mr. A. Das Gupta en mr. E.M. de Bie.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als ‘ESN’. Gedaagde zal ‘Dymatize’ worden genoemd.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de op 21 mei 2013 betekende dagvaarding;

- de producties 1 tot en met 12 van ESN;

- de producties I tot en met V van Dymatize;

- de mondelinge behandeling ter zitting van 22 mei 2013;
- de pleitaantekeningen van mr. Van Rompaey;

- de pleitaantekeningen van mr. Das Gupta.

1.2. Het vonnis is bepaald op 24 mei 2013.
2. De beoordeling

2.1 ESN vordert, kort gezegd, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij

voorraad:

primair:

1. de onder en ten laste van ESN gelegde beslagen en derdenbeslagen onvoorwaardelijk en
omgaand op zal heffen danwel Dymatize zal gebieden onmiddellijk na betekening van dit

vonnis al deze beslagen te (doen) opheffen;

-

i
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2. Dymatize zal gebieden omgaand na betekening van dit vonnis ervoor zorg te dragen dat
alle in bewijsbeslag c.q. in bewaring genomen zaken, waaronder alle producten,
gegevensdragers en bescheiden, door de gerechtelijk bewaarder worden teruggegeven aan
ESN, zonder dat door Dymatize of een door Dymatize ingeschakelde derde enige kopie
hiervan wordt behouden;

subsidiair:

3. de onder en ten laste van ESN gelegde beslagen zal beperken in die zin dat de in
gerechtelijke bewaring genomen producten omgaand na betekening van dit vonnis worden
teruggegeven, volledig of deels, en de gelegde derdenbeslagen zal beperken tot nihil althans
tot een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

4. Dymatize zal gebieden om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ervoor zorg te
dragen dat het hierboven onder punt 4 bedoelde bevel volledig en correct wordt
geéffectueerd;

zowel primair als subsidiair:

5. Dymatize zal verbieden nieuwe conservatoire beslagen c.q. bewijsbeslagen te (doen)
leggen op grond van de feiten en omstandigheden die aan deze zaak ten grondslag liggen;
6. Dymatize zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- per dag of
gedeelte daarvan dat Dymatize niet volledig voldoet aan de hierboven verzochte bevelen en
geboden;

7. Dymatize zal veroordelen in de kosten van het geding, te begroten ex artikel 1019h Rv
conform de door ESN in het geding te brengen specificatie, en te vermeerderen met de
wettelijke rente voor zover betaling daarvan niet binnen veertien dagen na dit vonnis is
ontvangen.

2.2, Aan haar vorderingen legt ESN allereerst de stelling ten grondslag dat het door de
voorzieningenrechter van deze rechtbank op 3 mei 2013 verleende verlof tot het leggen van
bewijsbeslag onder ESN en tot het leggen van derdenbeslag onder drie banken is verkregen
door onjuiste voorlichting van de voorzieningenrechter. Verder stelt ESN dat de grondslag
van de door Dymatize geclaimde vordering (inbreuk op een gemeenschapsmerk) niet deugt,
dat zowel het bewijsbeslag als de derdenbeslagen onnodig en buitenproportioneel zijn en dat
een eventuele belangenafweging in het voordeel van ESN dient uit te vallen.

2.3. Dymatize verweert zich tegen de vorderingen. Zij handhaaft haar standpunt dat
ESN onder de merknaam DYMATIZE van Dymatize nepartikelen (een afwijkend product
in een afwijkende verpakking) in het verkeer heeft gebracht zonder dat Dymatize daarvoor
toestemming heeft gegeven. Dymatize stelt een rechtmatig belang te hebben dat de bij ESN
aangetroffen nepartikelen niet worden verkocht en daarmee haar bewijs verdwijnt. Door de
handelwijze van ESN heeft zij schade geleden, zodat ook het derdenbeslag terecht is gelegd.

24. Dymatize produceert en verkoopt voedingssupplementen onder haar woordmerk
DYMATIZE. Sinds 1996 of 1997 distribueert ESN voedingssupplementen van Dymatize in
Europa, waaronder Spanje. Bij verzoekschrift van 1 mei 2013 heeft Dymatize zich gewend
tot de voorzieningenrechter van deze rechtbank met het verzoek om verlof voor het leggen
van bewijsbeslag en conservatoir derdenbeslag ten laste van ESN, stellende dat er in Spanje
nepartikelen onder haar merknaam zijn aangetroffen die afkomstig zijn van ESN en dat ESN
aldus inbreuk maakt op het merkrecht van Dymatize. Het gevraagde verlof is op 3 mei 2013
verleend.
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2.5. ESN stelt dat Dymatize de voorzieningenrechter niet correct heeft voorgelicht door
in het verzoekschrift niet te vermelden dat ESN sinds 2004 smaakstoffen, verpakkingen en
etiketten van Dymatize kreeg aangeleverd om daarmee zelf eindproducten samen te stellen
en die onder de merknaam DYMATIZE op de Europese markt te brengen. Naar het oordeel
van de voorzieningenrechter is dit feit inderdaad relevant voor een juiste waardering van de
rechtsverhouding tussen partijen en voor het beoordelen van de gestelde merkinbreuk en had
Dymatize dit in haar verzoek moeten vermelden. In zoverre heeft Dymatize gehandeld in
strijd met haar mededelingsplicht als bedoeld in artikel 21 Rv. In het kader van dit geschil
zal de voorzieningenrechter hieraan echter geen consequenties verbinden. Indien Dymatize
in haar verzoekschrift zou hebben vermeld dat zij sinds 2004 grondstoffen en verpakkingen
aan ESN heeft geleverd, zou zij (bij die uitgebreide voorlichting) ook hebben vermeld dat

zij ESN bij e-mailberichten van 10 november 2010 heeft bericht dat zij geen grondstoffen en
verpakkingsmaterialen meer zal leveren. Verder zou zij hebben gesteld dat de in Spanje
aangetroffen nepartikelen niet de voorheen aan ESN geleverde grondstoffen bevatten en qua
verpakking afwijken van de originele producten en aldus niet met haar toestemming in het
verkeer zijn gebracht. Op basis van deze aanvullende informatie zou de beslissing van de
voorzieningenrechter omtrent het gevraagde verlof waarschijnlijk niet anders zijn
uitgevallen.

2.6. Het is aan ESN om, met inachtneming van de beperkingen van een kort geding,
aannemelijk te maken dat de grondslag voor het verleende beslagverlof ondeugdelijk is. Uit
de beschikking van 3 mei 2013 blijkt dat het beslagverlof is verleend omdat een inbreuk op
het merkrecht van Dymatize voldoende aannemelijk wordt geacht. Volgens het beslagrekest
is de inbreuk op het merkrecht erin gelegen dat ESN voedingssupplementen van Dymatize
‘nagenoeg exact heeft gekopieerd en deze ter verkoop aanbiedt, verhandelt, aflevert en voor
deze doeleinden in voorraad houdt’ zonder dat ESN daarvoor toestemming van Dymatize
heeft gekregen. Volgens ESN gaat het echter om producten op basis van de smaakstoffen
die Dymatize aan ESN heeft geleverd, die op dezelfde wijze als voorheen door ESN zijn
samengesteld tot een eindproduct voor de Europese markt en door ESN in een vergelijkbare
verpakking zijn gedaan toen haar voorraad originele verpakkingen en etiketten van
Dymatize op was. Deze eindproducten zijn uitsluitend in Spanje afgezet.

2.7. Van een inbreuk op het merkrecht van Dymatize is sprake indien ESN enig product
onder het woordmerk DYMATIZE op de markt brengt zonder toestemming van Dymatize.
Tussen partijen staat vast dat Dymatize tot 10 november 2010 smaakstoffen heeft geleverd
aan ESN, die ESN door het toevoegen van eiwitten mocht samenstellen tot eindproducten
die ESN onder de merknaam DYMATIZE in Europa mocht verkopen. De smaakstoffen zijn
door ESN gekocht; de verpakkingen en etiketten zijn door Dymatize kosteloos verstrekt.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter blijkt hieruit genoegzaam dat Dymatize aan
ESN toestemming heeft gegeven om aldus de door ESN op basis van de smaakstoffen van
Dymatize samengestelde producten onder de merknaam DYMATIZE op de Europese markt
te brengen.

2.8. Aan voornoemde samenwerking is feitelijk eenzijdig een einde gemaakt door twee
e-mailberichten van 10 november 2010 van Dymatize aan ESN, waarin staat dat de levering
van smaakstoffen aan Nederland wordt gestaakt en dat er geen verpakkingen en etiketten
meer worden verscheept. In deze e-mails staat niet dat Dymatize haar toestemming voor de
distributie van de reeds geleverde smaakstoffen intrekt. ESN stelt onweersproken dat zij in
2012 aan Dymatize heeft bericht dat zij nog steeds een voorraad smaakstoffen heeft liggen.
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Er is gesteld noch gebleken dat Dymatize naar aanleiding daarvan haar toestemming voor de
vermarkting van die producten alsnog heeft ingetrokken. Er is geen correspondentie die
daarop ziet. Dat betekent dat door Dymatize niet aannemelijk is gemaakt dat ESN niet
langer toestemming van Dymatize heeft voor het op de Europese markt brengen van de
geleverde smaakstoffen, met door ESN daaraan toegevoegde eiwitten, onder de merknaam
DYMATIZE. Dat ESN dit eindproduct sinds het opraken van de verpakkingen en etiketten
van Dymatize op de markt brengt in een nagemaakte verpakking met een nagemaakt etiket
die, behoudens enkele zeer kleine verschillen, sterke gelijkenis vertonen met de eigen
verpakking en etiket van Dymatize, brengt geen verandering in de verleende toestemming.
Er is gesteld noch gebleken dat de toestemming van Dymatize is gekoppeld aan het
uitsluitende gebruik van haar eigen verpakking en haar eigen etiket. Bij de gegeven
toestemming pleit de sterke gelijkenis van de verpakking eerder tegen een actie van de
merkhouder.

29. Het ligt op de weg van Dymatize om voldoende aannemelijk te maken dat de in
Spanje aangetroffen producten vallen buiten de reikwijdte van voornoemde toestemming.
Volgens Dymatize is de houdbaarheidsduur van de aan ESN geleverde smaakstoffen
beperkt en is deze inmiddels verstreken. ESN stelt dat dit alleen voor eiwitten geldt. Indien
de stelling van Dymatize juist zou zijn, hetgeen de voorzieningenrechter in het kader van dit
geding niet kan vaststellen, betekent dit nog niet dat die smaakstoffen niet verwerkt kunnen
zijn in de aan Spanje geleverde producten. Volgens Dymatize is verder niet duidelijk wat er
in die verpakkingen zit en wijkt de samenstelling van de inhoud in ieder geval af van haar
originele producten, hetgeen kan blijken uit de bevindingen van diverse onderzoeken. In dat
verband legt Dymatize een op MIGimnasio.com gepubliceerde samenvatting van de
bevindingen uit die onderzoeken over. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter komt
uit deze samenvatting naar voren dat het in de onderzochte potjes feitelijk aangetroffen
aandeel eiwitten een stuk lager is dan op het etiket staat vermeld en dat het aandeel
koolhydraten feitelijk een stuk hoger is dan op het etiket staat vermeld. Uit de bevindingen
blijkt echter niet dat het product geen smaakstoffen van Dymatize bevat, noch dat het
product afwijkt van door Dymatize zelf geproduceerde eindproducten. Met haar productie 6
maakt ESN aannemelijk dat schommelingen in het aandeel eiwitten ook voorkomen in de
door Dymatize geproduceerde eindproducten. Uit de gepubliceerde onderzoeksbevindingen
kan dan ook niet blijken dat de inhoud van de in Spanje aangetroffen verpakkingen anders is
dan de inhoud van de eindproducten die ESN met toestemming van Dymatize op de markt
mag brengen.

2.10.  De voorzieningenrechter is van oordeel dat Dymatize onvoldoende aannemelijk
maakt dat de in Spanje aangetroffen partij eindproducten valt buiten de door Dymatize aan
ESN verleende toestemming om in Europa door ESN samengestelde eindproducten te
verhandelen. ESN heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de gestelde merkinbreuk geen
deugdelijke grondslag voor de gelegde beslagen is. Hierna zal de voorzieningenrechter
summierlijk de andere in het beslagrekest van Dymatize vermelde grondslagen beoordelen.

2.11. In haar verzoekschrift beroept Dymatize zich op een auteursrecht op de uiterlijke
kenmerken van haar verpakkingen. De vorm van de verpakkingen valt onder modelrecht,
niet onder auteursrecht. Auteursrecht kan rusten op het etiket, mits dat een kunstzinnig
karakter heeft. Dat kunstzinnige karakter wordt in het verzoekschrift niet toegelicht en acht
de voorzieningenrechter voorshands ook niet aanwezig. Omdat onder randnummer 16 van
het verzoekschrift de eigen verpakkingen en de in Spanje aangetroffen verpakkingen naast
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elkaar worden gezet en omdat alle verschillen tussen deze verpakkingen minutieus uiteen
worden gezet onder randnummer 21 van het verzoekschrift en nogmaals in haar productie 7
bij dat verzoekschrift, valt zonder nadere toelichting bovendien niet in te zien welk belang
Dymatize heeft bij een bewijsbeslag. Zij bezit reeds de potten met inhoud uit Spanje,
waarvan zij stelt dat die inbreunkmakend zijn.

2.12.  Het beroep op slaafse nabootsing respectievelijk onrechtmatig aanhaken bij het
bedrijfsdebiet van Dymatize stuit af op de hiervoor bedoelde toestemming van Dymatize
aan ESN om op basis van de geleverde smaakstoffen en door toevoeging van eiwitten zelf
een eindproduct samen te stellen en dit eindproduct in Europa te verhandelen. Aan de door
Dymatize in 2012 aan ESN toegezonden en door geen van partijen ondertekende
conceptdistributieovereenkomst, kan Dymatize geen rechten ontlenen. Het concept
illustreert wellicht de intenties van het nieuwe management van Dymatize, maar er is
gesteld noch gebleken dat het concept een weergave bevat van de mondelinge afspraken die
partijen tussen 1996 en 2012 hebben gemaakt. De stelling van Dymatize dat ESN producten
verhandelt die nauwelijks van de eindproducten van Dymatize te onderscheiden zijn,
onderstreept het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat de handelwijze van
ESN wordt gedekt door de eerdergenoemde toestemming van Dymatize om op basis van
haar smaakstoffen zelf een eindproduct samen te stellen en deze in Europa te verhandelen
onder de naam DYMATIZE.

2.13. Uit voorgaande overwegingen volgt dat ESN voldoende aannemelijk heeft gemaakt
dat de aanspraken van Dymatize op een ondeugdelijke grondslag berusten. Daarin ziet de
voorzieningenrechter aanleiding om de primair gevorderde voorzieningen als navolgend toe
te wijzen. De vordering sub 5 wordt afgewezen omdat de voorzieningenrechter geen
aanleiding ziet om Dymatize bij voorbaat het recht te ontzeggen om haar aanspraken in
rechte te onderbouwen. Aan de gevorderde dwangsom zal een maximum worden
verbonden.

2.14.  Als de in het ongelijk te stellen partij zal Dymatize worden veroordeeld in de
kosten van dit geding. ESN vordert op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding van de door
haar gespecificeerde advocaatkosten. De voorzieningenrechter acht het door de advocaat
gespecificeerde aantal uren echter nitgaan boven hetgeen voor een standaardzaak als de
onderhavige als redelijk kan worden aangemerkt. Om die reden zal de voorzieningenrechter
op dat punt aansluiten bij het indicatietarief ad € 6.000,-. De proceskosten van ESN worden
aldus begroot op een bedrag van € 6.665,71, te weten € 76,71 aan explootkosten, € 589 - aan
griffierecht en € 6.000,- aan salaris advocaat.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

heft op alle op basis van de beschikking van 3 mei 2013 met zaaknummer C/02/262824 /

KG RK 13-362 door gedaagde ten laste van eiseres gelegde conservatoire beslagen onder
eiseres en onder derden;

gebiedt gedaagde om alle in bewijsbeslag respectievelijk gerechtelijke bewaring genomen

zaken, waaronder producten, gegevensdragers en bescheiden, binnen twee werkdagen na de
betekening van dit vonnis door de gerechtelijke bewaarder terug te laten geven aan eiseres,
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zonder dat daarvan door gedaagde of een derde enige kopie wordt behouden, op straffe van
verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat niet volledig is voldaan aan dit
gebod, zulks tot een maximum van € 100.000,-;

veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van eiseres en
begroot op € 6.665,71, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf
veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W.A. van Geloven in aanwezigheid van mr. M. AM. de
Baar en in het openbaar uitgesproken op 24 mei 2013.




