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VOnnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 4615972 / KGZA 10-1145 P/MV
Vonnis in kort geding van 15 juli 2010
in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
SILCASP.A.,

gevestigd te Vittorio Veneto (Ttalig),

ciseres bij gelijkluidende dagvaardingen van 23 Juni 2010,
advocaat mrs. M.F.J. Haak en E.C. den Oudep te Amsterdam,

tegen

1. debesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DUITMAN HENGELO B.V,,

gevestigd te Hengelo,

2. de vennootschap naar Belgisch recht

DUITMAN BELGIUM B.V.B.A.

gevestigd te Halle (Belgig),

gedaagden,

advocaat mr, J.C, Wery te Enschede.

Partijen zullen hierna Silca en Duitman (in enkelvoud) worden genoemnd.

1L De procedure

hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht.

Ter zitting wareq aanwezig, namens Silca, R. Veldhoven met mrs. Haak en Den

Ouden en namens Duitman, D.H. Duitman, bestuurder, met myr. Wery.,
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.
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2. De feiten

AKR1IR, BAB13, CB6, CE127, CE2, C5206, CS6, CS7, DM 19, EUIR, EUSR,
LF30R, LP2], LP57R, LS11,LT2, LT4, TO30R, UL030, YA31, HU46, HU66,
MAZ20R, NE72 en NSN11.

Op het bewijs van inschrijving is vermeld-

“Ingevolge artikel 2.8 lig 2 BVIE bestaat voor deze inschrijving de mogelijkheid dar
het Bureay ror doorhaling beslyir”,

Verder is hierop opgenomen dat de Oppositietermijn loopt van 1 juni 2010 tot

1 augustus 2010. Tot slot is op het bewijs van mschrijving vermeld:

”Beoardeling op absolute gronden in orde”

22, Duitman is de Erootste distributeur van Siles in Nederland en Belgig, Zjj
VEIkoopt eveneens sleurels van met Silea concurrerende merken,

medegedeeld dat Duitmar, ongeoorloofd gebruik maakt van de Silca-codes, dat zZij
inbreuk maakt 0p de merkrechten van Silea, dat sprake is vap ongeoorloofde
mededingine en dat sprake is van ongeoorloofda vergelijkende reclame,

2.5 Bij faxberichten van 10 en 11 juni 2010 heef de raadsman van Silca aan
Duitman rechtsmaatregelen aangezeed,

2.6.  Bij e-mail van 14 Juni 2010 heeft Duitman de raadsman van Silca onder
meer het volgende medegedeald:
(...)

Met enige verbazing las ik dat Silea dm. v, een spoedinschrijving enkele

artikelnummers heeft geregistreerd.
Gelet op bovenstaand zal uy cliént tevreden gesteld Zijn met het feit dat wij het

volgende hierover kunnen mededelen:
*Sinds maart 2010 Zijn de betwiste referenties voor de " serie niet meer in
gebruik.
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*Vanaf maarr 2010 zin we bezig met het omstickeren van de “X” ap 4y serfe. Op
dit moment gaat er &een enkele verpalkding van een concurrerend merk naar buiten,
met de geregistreerde artikelnummers genoemd in uw schrijven,

f...)

Voorts betwijfelen Wij sterk dat, bij oppositie tegen de merkenregistratie van 27 -05-
2010 deze registratie standhoudr. Of wij voor 01-08-2010 hiertegen in opposirie
gaan is nog niet beslist.

(.e)

3. Het geschil

(3) alle producten en materialen Wwaarop de Silca-codes en merken zijn aangebracht
bij haar afnemers terug te roepen door middel van het versturen van een brief

opgenormen onder 4. van het petitum van de dagvaarding, en die er— kort gezegd —
Op neer komt dat het Duitman door da voorzieningenrechter van deze rechtbank is
verboden productcodes van Silca te gebruiken;

(5) opgave te doen van de aantallen sleutels die njet atkomstig zijn van Silea en die
met een Silca-code zijn geleverd aan derden, inclusief (2) een overzicht vap het
aantal verkochte doosjes sieutels met de Silca-codes, (b) de Prijzen van de hiervoor

overzicht met NAW-gegevens van derden aan wie Duitman barcodes heeft verstrekt
ten behoeve van haar bestelsysteem waarop een Silca-code is aangebracht;

(6) een dwangsom te voldoen van € 5.000,- per dag indien Duitman in gebreke blijft
aan het voorgaande te voldoen;

(7) tot betaling van de proceskosten, met toepassing van artikel 1019} Rv, blijkens
cen in het geding gebrachte specificatie begroot op €31.230,-,

grootschalige gebruik in onder meer de Benelux genieten de Silca-codes grote
bekendheid bij het relevante publiek (sleutelspecialisten, schoenmakers,
jjzerwarenwinkels), Professionele gebruikers kennen de meest gebruikte Silca-codes
uit het hoofd en bestellen nieuwe sleutels op basis van de codes. Duitman gebruikt
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sleutels in bij concurrenten van Silca en duidg deze sleutels aan met de Silca-code in
combinatie met de letters X, Y of L. Op zich staar het Duitman vrij sleutels van
concurtenten te verkopen, maar niet om die sleutels met een Silca-code aan re

het Verwarringsgevaar alleen maar groter, Bovendien maakt 2ij tot op heden nog
steeds gebruik van een aanta] van de Silca-codes (met een X, Y of L). De druppel
die de emmer bij Silca deed overlopen is de recente ntroductie van de autosleute]s
van Duitman. Deze autosleutels zijn in- en uitklapbaar en worden besteld bij een
Turkse fabrikant, Siles verkoopt ook autosleutels, maar geen vitklapbare. Duijtman
maakt ook hier gebruik van de Silca-codes, terwijl het veel logischer zou zijn de

Duitman maakt inbreyk op de merkrechten van Silca Op grond van artikel 2.20 1id 1
sub aen b BVIE, De Duitman-codes zijn gelijk aan of in jeder geval sterk

grondslag gelegd dat in dit geval sprake is van on geoorloofde vergeljjkende reclame.
Ter zitting heeft zij deze stelling laten varen,

Silca heeft een Spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen, ledere dag
dat de inbreuk voortduurt, leidt tot grotere en onherstelbare schade bij Sjlca,
Bovendien heeft Duitman in april en mei van dit jaar nog een grootscheepse
reclame-actie gevoerd (de BBQ-actie) waarin zij gebruik maakt van de Silea-codes.
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gewijzigd, uitsluitend om Silca ter wille te zijn, Het kost echter enige tijd voor alle
blikken en doosjes etc. Wwaarop de Silca-codes staan vermeld uit de hande) zijn,

Op grond van het bovenstaande kan de Spoedinschrijving die Silea beeft gedaan bij
het Benelux Merkenbureau worden aangernerkt als een depot te kwader trouw als

Tot slot is Duitman van mening dat zij - gezien het bovenstaande — niet
onrechtratig handelt (slaafse nabootsing) jegens Silca. De markt heeft juist behoefte
4an standaardisatie.

4. De beoordeling

4.2.  Silca beroept zich voor wat betreft haar merkrechten Op een zogenaamde
“5poedmschrijving". ikel 2.8 1id 2 BVIE voorziet in deze mogelijkheid. Op grond
van dit artikel kan wordeq verzocht om onverwijld tot inschrijving van een depot
over te gaan, waardoor de deposant direct over een merkrecht beschikt en op die
basis vorderingen kan instellep tegen derden, De verwijzing in artikel 2.8 BVIE naar
de artikelen 2.11, 2.14 e 2.16 BVIE brengt echter met zich mee dat een op deze
basis ingeschreven merk nog wel aan het risico van weigering op absolute gronden
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of van doorhaling wegens een succesvolle oppositie blootstaat.

4.3. ~ Duitman heeft - onder meer — het verweer gevoerd dat de oppositictermijn

4.4, Artikel 2.28 Iid 1 onder 5 BVIE bepaalt — kort gezegd — dat jedere
belanghebbende de nieti gheid kan inroepen van de inschrijving van het teken dat I
geen merk kan vormen in de zin van artike] 2.11id 1 en 2 BVIE. Uit artike] 2.1ld 1 |
BVIE volgt dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben in die zin dat het -

en dit is niet bestreden door Silcg — in eerste instantie om de bestemming van de
waar aan te geven, te weten voor welk slot de desbetreffende sleute] is besternd. De
letters van de codes Zijn immers een “afkorting” van het merk slot waar de sleutel
voor is bestemd, terwijl de cijfers verwijzen naar het type slot.

van de waar of dat de codes benamingen betreffen die in het bonafide
handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

4.6.  Nu gezien het bovenstaande onvoldoende aannemelijk is dat de
bodemrechter de merken van Silca njet nietig verklaart, kunnen de vorderingen in dit
kort geding niet op basis van haar merkrechten worden toegewezen, Omdat evenmin
kan worden gezegd - gezien het bovenstaande - dat Dujtman nodeloos verwarring
sticht met het gebruik van de codes — het is immers steeds duidelijk om welk merk
sleutel het gaat — is voorshands evenumin sprake van onrechtmatig handelen van
Duitman jegens Silca.

4.7.  Silea zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden

veroordeeld. De kosten aaq de zijde van Duitman — die geen aanspraak heefi
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gemaakt op een kostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv ~ worden

begroot op:

- vast recht EUR 263,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.079,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter
3. weigert de gevraagde voorzieningen,

3.2.  veroordeelt Silca in de proceskosten, aan de zijde van Dujtmag tot op heden
begroot op EUR 1.079,00,

3.3.  verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij
voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmanp, voorzieningenrechter, bijgestaan
door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 Juli 2010.

type: MV

coll: LD





