beschikking

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 10-0291
Beschikking van 5 februari 2010

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

ZODIAC INTERNATIONAL S.A.S.U.,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht
AVON MARINE LTD,
gevestigd te Dafen, Groot-Brittannié,
verzoeksters,

advocaat: mr. J.P. van den Brink te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NK,

gevestigd te [...],

gerekwestreerde.

Verzoeksters worden hierna afzonderlijk ook aangeduid als Zodiac en Avon, gerekwestreer-
de als NK. De zaak wordt voor verzoeksters behandeld door mr. J.P. van den Brink, voor-
noemd, en mr. S.C. van Loon, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. Het verzoek

1.1. Op 5 februari 2010 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingeko-
men een verzoekschrift houdende een verzoek een bevel uit te vaardigen zonder
oproeping van gerekwestreerde om een dreigende inbreuk op rechten van intellec-
tuele eigendom te voorkomen ex artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (hierna: Rv), tevens verzoek tot het (doen) leggen van conserva-
toir bewijsbeslag ex artikel 1019b-c Rv en conservatoir derdenbeslag ex artikel 718
Rv. Aan het verzoekschrift zijn de bijlagen 1 t/m 8 gehecht.

1.2. Het verzoekschrift is — voor zover thans van belang — hieronder opgenomen.



KG RK 10-0291
5 februari 2010

VERZOEK EEN BEVEL UIT TE VAARDIGEN ZONDER OPROEPING VAN
EREKWESTREERDE M EEN DREIGENDE INBREUK OP RECHTEN VAN
INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN EX ARTIKEL 1019¢ Ry
TEVENS VERZOEK TOT HET (DOEN) LEGGEN VAN CONSERVATOIR
BESIAG TOT AFGIFTE C.0. LEVERING EX ARTIKEL 730 Rv, CONSERVATOIR

BEWISBESLAG EX ARTIKEL 1019b-c Rv EN CONSERVATOIR DERDENBESLAG

E EI 718 Ry

Aan de Fdelachtbare Fleer/Vrouwe

Voorzieningenrechrer van de Rechtbank te “s-Gravenhage

1. de vennootschap naar vicemd recht ZODIAC International S.A.8.U, statutair gevestigd te
Parijs, Frankrijk en kantoorhoudende te 1 Quai de Grenelle, 75015 Parijs, Frankijk;

de vennootschap naar vreemd recht AVON MARINE Litd, statutair gevestigd en

kantoorhoudende te Dafen, Llanclli Carmarthenshire, SA14 8NA Groot-Brittannié;

N

n deze zaak domicilie kiczende te (1051 LH) Amsterdam aan de Haarlemmerweg 333 op het
kantoor van Kennedy Van der Laan NV, van wie mx. J.P van den Brink als advocaat
optreedt.

Gesekwestreerde in deze is:

7 sratuiair

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NK@EH

gevestigd te

Gerckwestreerde houdt zich bezig met de import en export van watersportartikelen. Een
uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel van gerekwestreerde wordt overlegd als

Productie 1.
Achterp rz

1. Verzockster 1, Zodiac International is cen in Frankiijk gevestigde, intcrnationaal opererende
onderneming die zich bezig houdt met de fabricage, verkoop en verhuur van kwalitaticf
hoogwaaidige (rubber) boten cn aanverwante artikelen. De boten die #ij op de marke brenge

met (onder mecer) de metken ZODIAC en BOMBARD genicten grote bekendheid in de




KG RK 10-0291
5 februari 2010

~

branche. Verzockster 1 verkoopt haar producten wereldwijd via cen exclusief
distribudestelsel. In Nederland worden haar producten vitshitend verkocht door de

vennootschap Marine Trading International B.V.

Verzockster 2, Avon Marine is distributeur van de producten van verzockster 1, en houdt in
dat verband de merkinschrijving voor het Benelux woordmerk TYPHOON (zie ook onder

nummer 3. van dit verzockschrift).

Ulteeeksels vit het handelsregister betreffende Verzockster 1 en Vernockster 2 worden

overlegd als Productie 2.
Verzockster 1 en verzockster 2 zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als ‘Zodiac’.
Zodiac is houdster van cen groot aantal merkinschrijvingen, waaronder:

- Het internationale woordmerk ZODIAC (registratienummer 211277C), gebaseerd op de
Ixanse registratic van 11 april 1958 met nummer 108393, met gelding in (onder meer) de
Benelux en de Iuropese Gemeenschap en geregistreerd in klassen 12, 22, 24 en 28 voor -

onder andere - boten ¢n accessoires voor boten;

~  Het Gemeenschapsbeeldmerk
177@

(registratienummer 3966652), geregistreced in klasse 12 voor vaartuigen, boten cn
opblaasboten;

- Het internationale woordmerk BOMBARD (registraticnummer 214100), gebascerd op
de Fransc registratic van 23 september 1958 met nummer 113435, met gelding in (onder
meer) de Benelux en de Buropese Gemeenschap en geregistreerd in Massen 9, 12 en 18

voor - onder andere - boten en accessoites voor boten;

~  Het internationale beeldmerk
ZODIAC

(registraticnummer 1007403), gebaseerd op de Franse registratic van 22 oltober 2008 met
nummer 083606461, met gelding in (onder meer) de Kutopese Gemeenschap cn
geregistreerd in 6,7, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 28, 39 ¢n 41, voor — onder andere — vaartuigen,
(opblaashare) boten, bootaccessoires;

- Het Benelox woordmerk TYPHOON (registraticnummer 544978), geregistrecrd in

klasse 12 voor opblaasbare boten.

Kopicén van deze merkregistraties zijn bijgevocegd als productie 3. De genoemde merken

worden hierna aangeduid als ‘de Zodiac merken’.
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4.

wy

6.

Op 3 februari 2010 heeft Zodiac verlof verkregen van Uw rechtbank tot het (doen) leggen
van conservatoir beslag tot levering c.q. afgifte ex artikel 730 Rv en conservatoir bewijsbeslag
ex artdkel 1019b-¢ Rv onder de volgende pastijen:

- de besloten vennootschap met beperkre aansprakelijkheid —
tevens handelende onder de naam QSRR st tutair gevestigd te _ en
kantoorhoudende v (RSSO

- de venmootschap onder firma

aan de GEETREREERG s dc oo GRS
j cn de heer (RERRENER, ;choren op (R

=~ de besloten vennootschap met beperkie aansprakelijkheid EEEERERERERY, staturair
gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende oSNNI . J.

Tevens is deze partijen een verbod ex artikel 1019¢ Ry opgelegd. De betreffende beschikking

is bijgevoegd als Productie 7.

Een uittreksel van het register van de Kamner van Koophandel inzake de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GENARAGIITERERED (hicma: (RN
G s bijgevocgd in productic 1.

Hert feitencomplex dat ten grondslag ligt aan het verzock dat tot voornoemde beschikking

heeft geleid wordt hicronder ~ voor zover relevant — nogmaals weergegeven.

Zodiac heeft geconstateerd dat de pattijen genoemd in patagraaf 4 van onderhavig
verzockschrift vin advertenties op de website www.marktplaats.nl diverse nicuwe boten
aanbieden waarop de Zodiac merken zijn aangebracht. Hieronder wordr voor ((REasag,
@R cangegeven op welke manicer de boten worden aangeboden en welk type boten het

betreft

De advertentie die door:“ op www.marktplaatenl is geplaatst heeft de
volgende aanhef:

Lodiac Zoom rubberboten wieimwjaarsaanbicding!t”

Onder het kopje “beschrijving” staat de volgende tekst:
Nienwe Zodiac Zoom 260 Aerodeck Rubberboten!
Sttt shagl! Nowit waren Rubberboten 5o voordelig! Wegens grote eindejaarsopritiming biedesn nij vele

averjanige Yam, Lodiae cir Bombard sets aau et nicwe Snspkd mwotoren legen megascherpe prijzent’
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wicdt via genoemde advertentie de volgende typen Zodiae boten aan:
—  Zodiac Zoom 260 Aerodeck

- Zodiac Zoom 260§
- Zodiac Zoom 310§
—  Bombard ADD 240
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Een kopie van de volledige advertentie en bijbehorende foto’s is bijgevoegd als productie 4.

8. Op 23 december 2009 heeft Gerechtsdeurwaarder J.G.M. Dekkers in opdracht van Zodiac
cen testaankoop gedaan bij (PERREEEEIERY. 1 ckicrs kocht cen boot van het type Zoom
260 Acrodeck voor 699 curo, welke vervolgens op 7 januari 2010 door ESESIEEINIS
aan hem werd geleverd. Op de baot zipn de ZODIAC merken aangebracht. Het
procesverbaal van constacering van Dekkers ten aanzien van deze aankoop is bij dit

vetzackschrift gevoegd als productie 5.

9. e door Dekkers bij l~ aangekochte boot is door experts van Zodiac

anderzocht, waarbij Zodiac heeft geconcludeerd dat het om namazk grat (productie 6;
rapport opgemaakt door Zodiac). [e boot s nict in opdracht van Zodiac gemaake en is
zonder haar toestenuming van haar merken voorzien en in het verkeer gebracht. Dat het om
cen namaak exemplaar gant blijke onder meer uit het feit dat:
= de identificatienunumers ontbreken, althans incorrect zijn (productie 6; pagina 3)

Op grond van de Faropese wergeving zoals genoemd in het rapport van Zodiac is het

sanbrengen van identificadenummers op de boten verplicht: iedere boot kan op deze
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wijze getraceerd worden naar producent en importeur. Uit het feit dat op de bij
G . pckochic boot deze identificatienummers deels ontbreken en
deels vervalst lijken te zijn (productce 6; pagina 3) blijke dat de boot nict met Zodiac’s
toestemiming is voorzien van haar merken.
= er geen conformiteitseertificant is meegeleverd (productic 6; pagina 3).
Fen boot die met toestemming van Zodiac geproduccerd is wordt voorzien van cen
conformiteitscertificaat (zie ook productic 6, pagina 3). Het ontbreken van dit certificaat
toont aan dat het namaak betreft.
Uit onderzock van de testaankoop blijke verder dat de boot rechtsteeeks is geimporteerd uit
Korten, nangezien dit wordr vermeld op de verpakking (productic 5; bijlage 11). Omdar alle
boten normaliter vitsluitend via Zodiac #elf worden doorgeleverd aan haar distributeurs
bianen de KU bevestigt dit dat het hier om cen namazk exemplaar gaat. "Ten slotte is de
verkoopprijs waartegen de boot door GETRNEEIIER wordt aangeboden fors lager (25
tot 30%) dan de verkoopprijs dic door de exclusieve distributeurs van Zodiac wordr

gerekend, hetgeen cr cens te meer op wijst dae het namaak betreft,

0.

Op de bij de boot gevoegde ‘manual’ staat vermeld dat de boot is gefabriceerd door Qingdao
Shin Kwang Boat Co Lad.. Mct deze fabrikant heeft Zodiac cen overeenkomst op grond
waatvan Qingdao Shin Kwang gerechdigd is boten voor Zodiac te produceren. OF de bij
M:\angckachrc boot daadwerkelijk afkomstig is van Qingdao Shin Kwang,
wordt op dit moment door Zodiac onderzocht. Is dit inderdaad het geval, dan zal tegen deze
fabrikant actic worden ondernomen. Mocht blijken dat de aangetroffen namank boten van
Qingdao Shin Kwang afkomstig »ijn, dan gelde dat Qingdao Shin Kwang op basis van haar
overeenkomst met Zodiac de boten die 7ij produccest voor Zodiac niet zelfstandig in het

verkeer mag brengen, laat staan dat zij dese aan derden mag aanbicden.

17

- De boot die is aangekocht bij {iSmssesamagls s dus nict in opdracht van Zodiac gemaake
en zonder haar toestemming van haar merken voorzien, Zodiae vermoedt daarom dar dit
voor alle op dit moment door - nangeboden Zodiac boten gelde, welk
vermoeden nog verder wordr bevestigd door het feit dat deze boten tegen dewclide Jage prijs

\vordcn an ngcbodcn .

Beslaglegping bij Boatservice Dannijs

12, Op 4 februari 2010 heelt Zodine conservatoir beslag tot afgifte alsmede conservatoir
bewijsheslag {doen) leggen onder (RTINS, WETEERIEEIED vcrlcende haar
medewerking aan deze beslaglegging en verklaarde de inbrenkmakende producten te heblien
verkgegen van gerckwestreeede. Zj stelde de betreffende facturen ter beschikking aan de
advocaat van Zodiac. Deze facturen zijn bijgevoegd als Productic 8. Hieruit blijkt dat

gerekwestreerde de inbrevkmakende boten in de handel brengt, en daarmee inbreuk maakt op
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14,

de merkrechten van Zodiac, zoals hicronder omschreven. Het vermoeden bestaat dat
gerekwestreerde tevens veranewoordelijk is voor de levering van inbreukmakende producten
2an Midland Watersports en Inboard Shop, veornoemd, en daarmee de bron is van de handel
in inbreukmakende boten in Nederland, doch dit stond op het moment van schijven van dit
verzockschrift (nog) niet vast. chter, het is nict waarschijalijk dat er meerdere aanbieders

van inbreukmakende Zodiae boten in Nederland zijn.

- Gerckwestreerde maakt inbreul op de merkrechten van Zodiae door boten waatop zonder

toestemming van Zodiac haar merken zijn aangebracht op voorraad w houden, e koop aan

eden en te verkopen. Zodiac heeft cen spocdeisend belang bij cen onmiddellijk verbod
ten aanzien van deze inbreuk, zonder oprocping van gerekwestrecrde, anngezien het
voortduren van deze inbreuk haar onherstelbare schade #al toebrengen. Hicronder zullen de

inbreuk en het spocdeisend belang van Zodiae verder worden toegelicht.

Merkinbreuk

Gerekwestreerde maake door het aanbieden en in de handel brengen van de hierboven
genoemde boten inbrenk op de merkrechten van Zadiac op de Zodiac merken in de zin van
artikel 9 id T sub a van de Gemeenschapsmerkenverordening ((GmVo'y en artikel 2.20 lid 1

sub a van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Bigendom (BVIE).

. Her gebruik van het de woorden “Zodiac’, ‘Bombard®, “Typhoon’ en de welens

m’ en BN op de door gerekwestiecrde aangeboden en in het verkeer
gebrachte boten 1s een handeling die op grond van sub a van de genoemde artikelen van de
GmVo en het BVIE voorbehouden is aan de merkhouder, Omdat gerckwestreerde geen
toestemming heeft van Zodiae voor het gebruik van haar merken, ¢n de woorden en tekens
identick zijn aan de Zodiac merken en bovendien worden gebruikt voor dezclfde waren als
waarvoor deze merken zijn ingeschreven, maakt gerckwestreerde inbreuk op de merkrechten

in do zin van genoemde artikelen van de GmVo en het BVIE.

- Subsidiair beroept Zodiac zich op artikel 9 lid 1 sub b GmVo / artikel 2.20 Iid 1 sub b BVIEL.

Omdat de Zodiac merken identick zijn aan en in ieder geval overeenstemmen met de
aanduidingen op de door gerekwestreerde verkochte en aangeboden boten en deze worden
gebruikt voor identicke waren als die waarvoor deze merken zijn ingeschreven, is het gevaar
voor verwarring bij het publick zeer groot. it gevaar voor verwarting wordt bovendien
asngewalkerd doordat op de plakkaten op de boten wordt gesuggereerd dat de boten
afkomstig zijn van Zodiac International” (productie 6, bijlage A en B). Hewzelfde gelde voor

de aanduiding ZOOM by Zodiae’ op de door gerekwestreerde aangeboden boten. Deze




KG RK 10-0291
5 februari 2010

18.

aanduiding stemt verwarringwekkend overeen met het woordmerk ZODIAC. Omdat de
aanduiding Z.OOM by Zodiac® dit merk in het geheel omvat en wordt gebruikt voor
identicke waren, maakt gerekwestreerde met het gebraik van deze aanduiding ook inbreuk op
de merkrechten van Zodiac in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GmVo / arakel 220 id 1 sub b
BVIE.

. Meer subsidiair beroept Zodiac zich ten aanzien van het woordmerk ZODIAC op artikel 9

lid 1 sub ¢ GmVo / artikel 2.20 1id 1 sub ¢ BVIE. ZODIAC is bekend bij cen aanmerkeligk
deel van het publick waarvoor de onder dir merk aangeboden waren en diensten bedoeld zijn
(zie ok He[EG 14-9-1999, NJ 2000, 376, Chery), namelijk gebruikers van (opblaasbare)
boten, en kwalificeren om die reden als bekend merk. Door dexe bekendheid van het merk
ZODIAC ann te wenden voor de verkoop van producten die nict van Zodiac afkomstig #ijn,
treke gerekwestreerde ongerechvaardigd voordeel uit dir merk. Daarnaast wowldt door het
gebruik van ZODIAC voor niet door Zodiae gecontroleerde boten van wellicht infericure
kwaliteit afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het ZODIAC
merk, omdar daarmee het exclusieve karakter van dit merk wordt fangetast en het merk in

ferre verwarert.

Onherstelbare schade

Zodiac lijdt als gevolg van de hierboven beschreven inbreuken onherstelbare schade.
Gerekwestreerde verkoopt op grote schaal namaak Zodiac producten, en zal dat in de nabije
rockomst ook blijven doen als haar niet onmiddellijk cen halt wordt toegerocpen, De
mogelijkheid besrast bovendien dat gerckwestreerde in de nabije tockamst nicuwe leveringen
met inbreukiakende hoten ontvangr (uit dezelfde bron) en ook deze boten te koop aan zal

bieden,

. Door deze flagrante cn voortdurende inbreuk op haar meskrechten lijde Zodiac onherstelbare

schade. e namaak boten zijn niet mer haat toestemming op de marke gebrach, als gevolg
waarvan Zodiac niet heeft kumen controleren of de boten voldoen aan de veiligheidsnormen
die gelden op basis van de tocpassclijke Ruropese wetgeving {onder meer richdijn
94/25/1:G). Met de Chinese fabrikant die vermeld wordt op de manual bij de westaankopen,
Qingdao Shin Kwang, heefl Zodiac in het recente verleden (2009) serieuze problemen gehad
ten aanzien van de kwaliteit van de door deze fabrikant geproduceerde boten. Naar aanleiding
van deze kwestic is afgesproken dat Qingdao Shin Kwang de partij boten die niet voldeed aan
de kwaliteitseisen zou vernictigen. D¢ mogelijkheid bestaat dat dit niet is gebeurd en dat de
door gerekwestreerde aangeboden boten tot deze nfericure partij behoren. Hoe dan ook
geldt dat omdat Zodiac geen kwaliteitscontrole heeft knnen vitvocren ten aanzien van de
door gerckwestreerde aangehoden boten, de kwalitcit en daarmee de veiligheid van deze

boten doot haar nict kan worden gegarandeerd. Als gevolg van het bovenstaande bestaat er
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gevaar voor de cindgebrutker van deze boten, waarmee ook de reputatic van (de merken van)
Zaodiac onherstelbare schade worde toegebracht. Ten slotte ljdt Zodiac schade doordat 7
inkomsten misloopt die #ij zou hebben gegenercerd had 24 dit aantal boten zelf kunnen
verkopen, Zoals hietboven reeds werd aangegeven, onderzockt Zodiac op dit moment of
Qingdao Shin Kwang inderdaad de inbreukmakende boten heefe geproduceerd, en indier: dat

het geval is zal Zodiac ook tegen deze partij actic ondernemen.

5

- Zodiac heeft daarmee recht op, en cen zwaarwegend belang bij, het opleggen van cen bevel
conform artikel 1019¢ Wetbock van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv’) aan gerckwestreerde
owm eder (verder) verhandelen van de inbreukmakende Zodiac producten te staken en
gestaake t¢ houden, op steaffe van cen dwangsom, zonder dat gerchwestreerde wordt
opgeroepen. Vanwege de hoge verkoopwaarde van de boten is een hoge dwangsom daarbij

gerechtvaardigd.

slag tot levering ¢.q, afgifte

nservatoir b

25, Zoals hiervoor reeds aangegeven, bestaat het vermoeden dat gerekwestreerde de bron is van
de handel in inbreukmakende Zodiac boten in Nederand. Op grond van artikel 14 GmVo en
arttkel 2.22 lid 1 BVIT, is Zodiac gerechtigd de inbreukmakende goederen die vich bij
gerekwestreerde bevinden als haar eigendom op te cisen dan wel vernietiging of
onbruikbaarmaking daarvan te vorderen. Daarom heeft zij tevens belang bij conservatoir

bestrg tot levering ¢.q. afgifte op de inbreukmakende gocederen.

20. Z.odiac wenst conscrvatoir beslag rot afgifte c.q. levering te leggen vit hoofde van atikel 99
GmVo jo. artikel 2.22 Hd 1 en 2 BVIE jo. artikel artikel 730 Rv onder gerekwestreerde:
- aande M:{ithms in hee arrondissement EEGHINERD
althans in Nededand.
op alle producten en verpakkingen datrvan die zonder toestemming van Zodiac vootzien zijn
van de onder paragraaf 3 genoemde merken van Zodiac, althans van daarmee
overeenstemmende tekens, of die anderszins inbreuk maken op de intellectuele

cigendomsrechten van Zodiac.

nsetvatoir bewijsbeslag op administratie

21. Zodiac hecfr belang bl bescherming van bewijs omtrent de inbreuken door gerekwestreerde
cn de herkomst van de inbreakmakende goederen, en wenst op grond van artikel 1019b en
1919¢ Rv conservatoir bewijsbeslag te leggen op documenten, waaronder het relevante dee
van de administeatic van gerckwestreerde, alsmede elektronische gegevensdragers, die op de
mbreuk betrekking hebben of zouden kunnen hebben, en verzockt ULE.A. de deurwaarder

die dit heslag zal leggen re benoemen tot gerechtelifk bewaarder. Om de gevolgen van het
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beslag te beperken zal de deurwaarder en spoedigste nadat het beslag is gelegd, al dan niet in
samenwerking met cen terzake deskundige, (digitale) kopicén maken van de administratic en
deze kopicén in gerechrelijfke bewaring nemen, waarna de originelen worden peretourneerd

anan gerekwestreerde,

22, Zodiac verzockt dat de maatregel conform artikel 1019b lid 3 Rv zal worden genomen
zonder dat gerekwestreerde wordr gehoord. Het risico bestaat dat gerckwestreerde bewijs
over de herkomst van deze inbreukmakende producten zal verietigen als 2ij wordt pehoord
voordat deze maatregel wordt genomen. Dexe informatic is van groot belang voor Zodiac,
omdat dit voor haar welliclit de enige mogelijkheid is nicuwe leveringen van namaak boten it
dezelfde (buitenlandse) bron te voorkomen. Zodiac heeft cr daavom belung bij dat bewijs

omtrent de herkoms: van deze inbreukmakende producten worde veiliggesteld.

Conservatoir derdenbeslag op gelden

23. Zodiac heeft op grond van artikel 14 GmVo juncto artikel 2.21 BVIE recht op vergoeding
van de door haar in verband met de inbreuk geleden scliade, waaronder gederfde winst, en
afdrache van de door gerehwestreerde in verband met de inbreuk genoten winst, althans recht
op cen bedrag dat geljk is nan het hoogste van die beide bedragen (HR 14 apsil 2000, NJ
2000/489, HBS-Danestzl). Gerelowestreerde handelt doelbewust: zij bereke de boten van cen
handelaar it Korea waarvan zij wist of althaes diende te vermoeden dat het geen officiéle

distributeur van Zodme bewrof.

24, Gerekwestreerde heeft 50 boren verkoeht aan w""”' 17.730,~ euro
{producte 8). Zodiac gaat ervan uit das in ieder geval de helft van deze omzer winse is. Zodiac
erkent dat dit cen grove schatting is, doch met de verkoop van inbreukmakende producten
worden doorgaans ruime winsten gemanke, hetgeen deze raime schatting rechrvaardigt.
Aangenomen dar gerckwestreerde ongeveer gelike aantallen boten aan Midland Watersports
en Inboard Shop heeft geleverd levert dat cen totale winst op van 26.595,- euro. Zaodiac heeft

derhalve naar schatiing 26.595,- curo te vorderen van gerckwestreerde.

134
w

. Zodiac wenst ter verzekerag van haar hiervoor vermelde vordering ten laste van
gesekwestreerde conservatoir derdenbeslag te doen leggen op alle gelden, geldswaarden en/of
zaken, niet zijnde registergoederen, dic de volgende instellingen onder zich hebben en/of
zullen verksijgen en/of aan haar verschuldigd zijn en/of zallen worden:
~  de naamloze vennootschap de naamloze vennootschap ING Bank NLV., statutair

gevestigd re Amsterdam, kantoorhoudende te (1102 MG) Amsterdam aan het

Bijlmerplein 888;
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— de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank NV, statutair gevestgd te Amsterdam,
kantoorhoudende te (1082 PP) Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 10, waaronder op -
maar niet beperkt tot - de gelden op bankrekeningnummer 56,18.20.821;

= de codperatic Rabobank Randmeren U.A., starutair gevestigd te Nijkerk en

kantoorhoudende te (3842 GZ) Hardenvijk aan de Hoofdweg 3.

26. Zodiac heeft er ter verzckering van voornaemde vordering tevens belang bij de beslagen een
aantal maal te kunnen herhalen tencinde het cerst gelepde beslag te kunnen vitstrekken tot
magekomen gelden, geldswaarden en/of zaken, niet zijnde registergoederen, die de
instellingen, genoemd onder paragraaf 25 van dit verzockschuft, zullen verkudjgen enfof aan
gerckwestreerde verschuldigd zullen worden. Zodiae verzockt U.J5A, daarom te bepalen dat
het conservatoir derdenbeslg maximaal drie keer mag worden herhaald tot twaalf weken na

het cerstgelegde beslag,

Spoedeisend belang en bevoegdheid

27. Zodiac heeft cen spoedeisend belang bij de onderhavige vorderingen, aangezien
gerckwestreerde op flagrante wijze inbreuk heeft gemaake op de merkrechten van Zodize en
deze inbreuk tor op heden voortduurt. Zodiac heeft ex belang bij deze voortdurende inbreuk
zo snel mogelifk cen halt toe te roepen, nu deze inbreuk haar iedere dag verdere schade
webrengt, en ool derden schade toe kan brengen omdat het mogelijk producten van
infericure kwaliteit betreft. Daarbij krijgen zij wellicht in de nabije toekomst nicuwe
leveringen met namaak boten. Een voorlopige voorziening kan nigt worden afgewacht,
sangezien hier doorgaans enkele weken mee gepasrd gaan, als pevolg waarvan
gerekwestreerde nog vele verkopen kan verricheen. Zodiac heeft direct nadat uit de
heslaglegging bij Boatservice Danaijs bleek dat gerekwesteeerde inbreukmakende producten

leverde aan deze onderneming onderbavig verzockschrift voorbereid.

28. Her spoedeisend belang van Zodiac bij haar vorderingen tot het leggen van het conservaroir
beslag tot levering c.q afgifte en conservatoir bewijsheslag - naast het gevraagde verbod - s
verder gelegen in het feit dat niet bekend is hoe, en van wie, gerckwestreerde de
inbreukmakende producten geleverd heeft gekregen. Om alle inbreukmakende producten dic
gerekwestreerde onder zich heeft te kunnen controleren en informatie over de herkomst van
deze inbreukmakende producten veilig e stellen, heeft Zodiac belang bij deze vorderingen,

ook omdat het mogelijk producien van infericure kwalireit betreft,

29. Gezien het bovenstaande heeft Zodiac belang bij een snelle tenuitvoerlegging van het verbod,

onmiddellijk na betekening,
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30. Omdar Zodiae mede con beroep doer op haar Gemeenschapsmerken bent ULFLA. op grond

van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GmVo jo. artikel 3 van de
Uitvocringswet EG-verordening bevocegd van dit verzoekschrift keanis te nemen. Het beroep

dat Zodiac doet op haar Benelux merken is hieraan verwant,

Termin
31. Ten aanzien van het verzock van Zodiac tot het leggen van conservatoir beslag tot afgiftc en

conservatoir derdenbeslag zal cen termijn worden gesteld waarbinnen Zodine de hoofdzank
aanhangig dient te maken. Als hoofdzaak in die zin volstaat cen kot geding, Met betrekking
tor het bevel en het bewijsheslag dat Zodiac verzockt op grond van respectievelijk de
artikelen 1019 Ry en 10196 jo. 1019¢ Ry zal op grond van astikel 1019i Ry {jo, artikel 50 lid
6 TRIPs) eveneens cen termijn worden gesteld waarbinnen cen eis in de hoofdzask moce
worden ingesteld. In de jurisprudentic (bijvoorbecld Rechtbank Leeuwarden, 27 juni 2007,
LIN: BAYO84, Loy Locket | Van der Mesken en V. oorzieningenrechter Rechtbank Den Haag,
25 yuli 2007, BY 4432, AAbbott [ Tevd) 1s aangenomen dat een kort geding geen hoofdzaak is in
de zin van astikel 10193 Ry en artikel 50 lid 6 TRIPS en dat alleen cen bodemprocedure

hiertoe volstaat.

. Zaodiac verzoeke UJLA. in het licht van bovenstaande op grond van zowel artikel 700 lid 3

Ry als artikel 10191 Ry één termijn re stellen waarbinnen Zodiac cen bodemprocedure 7al
dienen re starten en daavtoc cen tenmijn vast te stellen van 6 (zegge zes) maanden. De cis dat
cen bodemprocedure wordy gestart, rechtvaardigt op zichzelf al cen ruime termijn. Darrmaast
is deze teymijn redelijk nu gerckwesticerde de mogelijkheid heeft op grond van artikel 1019¢
lid 3 Ry herziening van de beschikking e verzoeken en te verzocken de eventueel gelegde

beslagen op te heffen.

Yerzoek

Zodiac wende zich derhalye wor U Hdelachtbare heer/vrouwe, met het volgende verzoek:

Gerekwestreerde te bevelen onmiddellifk na betekening van de te deven te wijzen beschikking
de in dif verzockschrift omschreven inbreuken op de merlaechten van verzoeksters te staken

en gestaakt te houdeny;

Gerekwestreerde te vesoordelen tot betaling aan verzockster 1 van een onmiddellijfk opeisbare
dwangsom van € 50,000 (zegge vijfrigduizend URO), althans van cen door U.E.A. in goede

justitic te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van cen dag dat gerelowestreerde in




KG RK 10-0291
5 februari 2010

stiijd handelt met het hictvoor onder T van dit verzoek genoemde bevel, of met enig gedeelte
daarvan, dan wel, ter uitshiitende keuze van verzockster 1, van € 5.000 (zegge vijiduizend
LBURQO) voor icder individueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk
waarmee, gerckwestreerde in strijd handelt met het hiervoor onder 1 genoemde bevel, of met

enig gedeelte daarvan;

It

—_—

- haar varlof te verlenen tot het doen leggen van conservatoir beskag tot afgific c.q. levering
onder gerckwestreerde:
- an de GRS, | hans in bet arrondissemen: (RNERR
althans in Nedeand.
op de zich aldaar hevindende exernplaren van de in dit verzockschrift omschreven

inbreukmakende goederen;

V. haar verlof te verlenen tor het doen leggen van conservatoir bewijshbeslag onder
gerelowestreerde:
- aande m, althans iu hee arrondissement IR,
althans in Nedesland.
op alle documenten, wazronder het relevante deel van de administratie, alsmede clcktronische

gegevensdiagers, dic op de inbreuken betrekking hebben of zouden kunnen hebbeny;

V. te bepalen dat de desrwaarder dic het hiervoor onder IV. van dit verzock genoemde
bewijsheslag zal leggen, ten spoedigste nadat het beslag is gelegd, at dan nict in samenwerking
met een terzake deskundige, (digieale) kopicén zal maken van bedoclde documenten en deze
kopicén in gerechrelijke bewaring zal nemen, terwijl de oorspronkelijke documenten terstond
na her maken van kopieén aan de desbetreffende gerclwestreerde dienen te worden

rcmggcgcvcn;

VI

ot

het verzock tog conservatoir bewdjsheslag, inclusief gerechrelijke bewaringneming, van de
voomoemde documerten terstond toe te wijzen zonder beslagenen e hoten of, bij afwijzing

hiervan, dit verzock ot conservatoir bewijsbeslag als ingetrokken te beschouwen;

VIL haar verof te verlenen ter zake van de in paragraaf 25 van dit verzockschrift begrote
vordeting ten laste van gerckwestreerde conservatotr derdenbeslag re doen leggen op alle
gelden, geldswaarden en/of zaken, nict zijnde registergoederen, die de volgende instellingen
onder zich hebben en/of zullen verksijgen van gerckwestreerde en/of aan haar verschuldigd
zijn en/of zullen worden:

- de naamloze vennootschap de naamloze vennootschap ING Bank N.V., statutair
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1102 MG) Amsterdam aan het

Bijlmerplein 888;
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= de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende te (1082 PP) Amsterdam nan de Gustay Mablerhan 10, waaronder op -
maar niet beperkt tot - de gelden op bankrekeningnummer 56.18.20.821;

= de cobperatic Rabobank Randmeren U.A., statutair gevestigd e Nijkerk en
kantoorhoudende te (3842 G2 Harderwijk aan de Hoofdweg 3.

VHI  te bepalen dat het hietvoor onder V11 van dit verzock genoemde contservatoir
derdenbeslag maximaal drie keer mag worden herhaald tot rwaalf weken na het cerstpelegde
beslag, althans binnen cen door UTLA. vagt te stellen termijn;

IX. de rermijn bedoeld in artikel 700 lid 3 Ry en artikel 10191 Ry jo. artikel 50 lid 6 TRIPs te
bepalen op zes maanden na betekening van de op grond van dit verzock te wijzen

beschikking, althans op cen door ULE.A. in goede justitic re bepalen termijn;

X, de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij vooread te verklaren, op alle dagen en uren.

2.1

2.2

%

De beoordeling
Bevoegdheid

Gelet op de vestigingsplaats van gerekwestreerde in Nederland is de voorzienin-
genrechter krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en
97 lid 1 van de Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 in-
zake het Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: “GMVo0”) jo artikel 3 van de Uit-
voeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van het
verzoek kennis te nemen, nu dat is gebaseerd op de Gemeenschapsmerken van ver-
zoeksters. De vordering gegrond op het Beneluxmerk is hieraan connex, bovendien
worden van NK afkomstige inbreukmakende producten door haar afnemers via het
internet ook in dit arrondissement aangeboden. De bevoegdheid van deze voorzie-
ningenrechter strekt zich om die reden ook uit tot in andere arrondissementen.

Inbreuk

De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is ge-
maakt dat bepaalde, in het lichaam van het verzoekschrift nader omschreven boten
voorzien van (Gemeenschaps)merken van verzoeksters (hierna aangeduid als: “Zo-
diac-boten™), door gerekwestreerde in Nederland worden aangeboden en verkocht.
Om die reden is naar voorlopig oordeel sprake van voldoende (dreiging van) in-
breuk op die merken. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd onder
het kopje “Onherstelbare schade”, randnummers 18 en 19 is tevens voldoende aan-
nemelijk dat ex parte behandeling is aangewezen en dat uitstel ten gevolge van de
behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor verzoeksters zal
veroorzaken. Het verzoek om een inbreukverbod zal gelet op het vorenstaande
worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord.
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2.3.

2.4.

2.5.

3.

Verbod

De in het verzoekschrift onder I opgenomen voorlopige maatregel — kort gezegd:
een inbreukverbod — zal worden toegestaan zoals hierna is verwoord, versterkt met
dwangsommen, met dien verstande dat zal worden bepaald dat de dwangsommen
vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter. De termijn bedoeld artikel 1019i
Rv zal met betrekking tot het verbod worden bepaald op zes maanden na dagteke-
ning van deze beschikking. Het verbod zal worden verleend naast na te noemen
conservatoir beslag tot afgifte c.q. levering en conservatoir derdenbeslag, nu ver-
zoeksters aannemelijk hebben gemaakt dat gerekwestreerde de verhandeling kan
voortzetten door nieuwe inkoop en aanvoer van inbreukmakende producten.

Beslagen

De in het verzoekschrift onder 111 en IV opgenomen voorlopige maatregelen — kort
gezegd: conservatoir beslag tot afgifte c.q. levering respectievelijk conservatoir
bewijsbeslag op documenten — zullen worden toegestaan. Met het oog op de be-
scherming van vertrouwelijke informatie, wordt, op grond van artikel 1019b lid 4
Rv, het verlof verleend onder de in het dictum gestelde voorwaarden. De termijn
bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv zal met betrekking tot deze beslagen worden be-
paald op vier weken na betekening van beslag. De in het verzoekschrift onder VII
opgenomen voorlopige maatregel — kort gezegd: conservatoir derdenbeslag — zal
worden toegestaan.

De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring zal worden toegewezen.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1.

3.2

3.3.

beveelt gerekwestreerde onmiddellijk na betekening van deze beschikking de in het
verzoekschrift omschreven inbreuken op de merkrechten van verzoeksters te staken
en gestaakt te houden en met name zich te onthouden van het aanbieden en verhan-
delen van opblaasboten waarop de merken van verzoeksters zonder toestemming
van verzoeksters zijn aangebracht;

veroordeelt gerekwestreerde tot betaling aan verzoeksters van een onmiddellijk
opeisbare dwangsom van € 50.000,= voor iedere dag of gedeelte van een dag dat
gerekwestreerde in strijd handelt met het in 3.1. genoemde bevel, dan wel — uitslui-
tend ter keuze van verzoeksters —, een dwangsom van € 5.000,= voor ieder indivi-
dueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee gere-
kwestreerde in strijd handelt met het in 3.1. genoemde bevel;

bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover
handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de beschikking is vol-
daan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtre-
ding;
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.13.

bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van
deze beschikking;

verstaat dat verzoeksters dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende
producties, aan gerekwestreerde zullen doen betekenen uiterlijk maandag 8 fe-
bruari 2010 om 17.00 uur;

bepaalt dat voor het geval gerekwestreerde de opheffing van dit verbod willen vor-
deren, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op woensdag

17 februari 2010 om 14.00 uur en bepaalt voorts dat gerekwestreerde, indien zij
van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, uiterlijk op donderdag 11 fe-
bruari 2010 om 16.00 uur de dagvaarding zullen doen betekenen en een kopie van
de uvitgebrachte dagvaarding zullen indienen ter griffie van de Afdeling Kort Ge-
ding van de Sector Civiel van deze rechtbank, eveneens uiterlijk op donderdag 11
februari 2010 om 16.00 uur;

verleent verzoeksters verlof om conservatoir beslag tot afgifte c.q. levering te leg-
gen op de exemplaren van de in het verzoekschrift omschreven inbreukmakende
Zodiac-boten zich bevindende onder NK.

verleent verzoeksters verlof tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op alle
documenten, waaronder het relevante deel van de administratie, alsmede elektroni-
sche gegevensdragers, die op de inbreuken betrekking hebben of zouden kunnen
hebben, onder NK.

bepaalt dat de deurwaarder die het onder 3.8. bedoelde bewijsbeslag zal leggen, ten
spoedigste nadat het beslag is gelegd, al dan niet in samenwerking met een terzake
deskundige, (digitale) kopie&n zal maken van bedoelde documenten en deze kopie-
en in gerechtelijke bewaring zal nemen, terwijl de oorspronkelijke documenten ter-
stond na het maken van kopie&n aan de desbetreffende gerekwestreerde dienen te
worden teruggegeven;

bepaalt, in afwijking van artikel 443 lid 2 jo 702 lid 1 jo 1019¢ Rv, dat verzoek-
sters, noch vertegenwoordigers van verzoeksters bij de inbeslagneming en inbewa-
ringgeving tegenwoordig mogen zijn;

bepaalt dat bij de inbeslagneming en bewaring betrokken personen, zoals de deur-
waarder, geen informatie omtrent de in beslag genomen zaken ter kennis mogen
brengen aan verzoeksters of derden en evenmin gelegenheid mogen geven tot inza-
ge in of onderzoek aan die zaken, behoudens toestemming van gerekwestreerde of
nader rechterlijk bevel;

bepaalt dat de kosten van het beslag, de bewaring en de overeenkomstig het be-
paalde in 3.9. ingeschakelde personen, vooralsnog ten laste van verzoeksters ko-
men;

verbindt aan het beslagverlof de voorwaarde dat de eis in de hoofdzaak wordt inge-
steld binnen vier weken nadat verzoeksters een afschrift van het proces-verbaal
hebben ontvangen;
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3.14.  verleent verzoeksters verlof tot het leggen van conservatoir derdenbeslag op alle
gelden, geldswaarden en/of zaken, niet zijnde registergoederen, die de volgende in-
stellingen onder zich hebben en/of zullen verkrijgen van gerekwestreerde en/of aan
haar verschuldigd zullen worden:

- de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd aan het Bijlmerplein te
Amsterdam;

- de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd aan de Gustav
Mahlerlaan 10 te Amsterdam;

- de codperatie Rabobank randmeren U.A., gevestigd aan de Hoofdweg 3 te
Harderwijk;

en bepaalt dat dit beslag maximaal drie keer mag worden herhaald tot uiterlijk

twaalf weken na dagtekening van deze beschikking;

3.15.  verklaart onderdelen 3.1. tot en met 3.14. van deze beschikking uitvoerbaar bij
voorraad,;

3.16.  wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, voorzieningenrechter, en in het
openbaar uitgesproken op 5 februari 2010 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.



