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Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 285093 / HA ZA 07-1829
Vonnis van 7 oktober 2000
in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

RED BULL GmbEL

gevestigd te Fuschl am see, Oostenrijk

ciseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. P.JM. von Schanidt auf Altenstadt,

fegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.Y.,
gevestigd te Maarheeze,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. R_S. Meijer.

Partijen zullen hierna Red Bull en Winters genoemd worden.
1. De precedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit;

- de dagvaarding van 17 april 2007;

- de ter rolle van 27 juni 2007 genomen akte met producties (1 t/m 9) zijdens Red Bull;

- do conclusie van antwoord in conventie, voorwaardelijke eis in reconventie van 19 sep-
tember 2007 met producties (1 ¥m 5) ;

- het tussenvonnis van 3 oktober 2007

- het proces-verbaal van comparitie van parifjen van 7 april 2008 met de daaraan gehechte
pleimota's en de daarin genoemde stuldken:

- de akte houdende vermeerdering eis zijdens Red Bull genomen ter zivting van 7 april 2008;

- de proceskostenopgaven van partijen, zoals nader overeengekornen ter comparitie (proces-
verbaal van comparitie van partijen onder 17).

12, Ter comparitie zijn de bij wijze van eisvermeerdering onder A en F opgevoerde
vorderingen tot verklaring voor recht ingetrokken, alsmeds de bij dagvaarding ingestelds
nevenvorderingen, waaronder ook de schadevordering op te maken bij staat.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.
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2. De feiten

2.1 Red Bull produceert en verhandelt onder het merk RED BULL een bepaald type
frisdranl¢ een zogenocemde ernergy drink. Op de markt van energy dvinks is zij in de Europe-
s¢ Gemeenschap marktleidster. Zij brengt haar energy drink op de markt in vrijwel alle lid-
staten van de EU in de vorm van dit blikje:

2.2. Red Bull is onder meer rechthebbende op de volgende merken:

- De internationale merkinschrijving voor een beeldmerk met Gemeenschapsmerkdesig-
natie 0857309, op 7 okiober 2004 (op grond van een QOostenrijkse basisregistratie die
prioriteit claimt tot 15 oktober 1998) onder meer geregistreerd voor waren in klasse
32, waavonder energy drinks:

Partijen duiden dit aan als het Trapezoide-merk. Het 2al in het hiernavolgende daar-
naast 6ok als het Gemeenschapsmerk worden asngeduid.

~  De internationale merkinschrijving voor een besldmerk met Beneluxdesignatie
706170, op 23 december 2004 (op grond van een Qostearijkse basisregistratie die prio-
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xiteit claimt tot 25 augusius 2004) ook geregistreerd voor waren in dezelfde klasse 32,
waaronder frisdrank ("eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques™.

In het navolgende wordt dit ook aangeduid als het blikjesmerk of het Beneluxmerk.

2.3. Winters houdt zich voor zover relevant bezig met het afvnllen van (fris)drank in
blikjes, flessen en andere verpakkingen. Afvullen behelst het in opdracht van een derde
Samenvoegen van water, (drank)concentraat, koolzunr en verpalking (zoals bliljes), in dit
geval met als bijzonderheid: in verpakkingen waarvan het art-work nist door de afvuller is

24, Winters vult in Nederland ~ althans heeft dat gedaan — in opdracht van een derde
(Société Cote Sud (Tunesig)) door een derde aangeleverde blikjes af met energy drink vol-
geas het recept van die derde. Het betreft een blikje met het navolgende viterlijk:

Dit wordt hierna in navolging van partijen aangeduid met het “Tomado blikje" (of "het Tor-
nadoblikjssteken"), "Winters B,V te Maarheeze" wordt op deze blikjes als producent ver-
meld,

ite a trademmark infringement,

2.6, In opdracht van Red Bull is door marktonderzoekbureau Ivomar een marktonder-
zoek vitgevoerd, gericht op de bekendheid van het Trapezoide-merk. Door midde] van

NR. 3350 P, 3y03,0018




A

07 7, 0KT. 2009: 11:04c  o7o3Houthoff Buruma roladministratic civiel

NEE 0703813534

S

289093 / HA ZA 07-1829
7 oktober 2009

NR3350 0 P 4040016

Lond
<4
3
1
0L
- .}I

Als conclusie vermeldt dit marktonderzoek opp. &

In totaal herkenden 170 van de 201 respondenten, aldus 85% van alle ondervraagden, de verpakiding

met daarop aangebracht het trapezoide merk, als afkomstig van Red Bull,

Van de respondenten dronk of kocht 58% wel, 42% geen energy drink.

2.7. Bij brief van 9 januari 2007 (3 maanden voorafgaand aan de dagvaarding) is door

Winters aan Red Bull kenbaar gemaalkt:

Overigens bevestigt Winters nogmaals dat Winters niet meer met de opdrachigever (be-
doeld js: Sociéeé Cote Sud, Rb.) samenwerkt, swaardoor zelfs geen dreiging bestant dat de

door u gewraalkte activiteiten herhaald zullen worden.

In deze brief heeft Winters ook de contactgegevens van deze Tunesische opdrachtgever
bekend gemaakt aan Red Buil. Zij huldigt hierin tevens de opvatting dat zij:

(a)ls bloot afvuller' (...) geen enkele bemoeienis (heef) met de tekens die aen opdrachige-

ver aanbrengt op de waar,
alsook:

Het afvullen van een blik in opdracht van eeq derde partij kan naar het oordeel van Winters
niet worden gezien als gebruik van een merk in de zin van het Bepelux Verdrag voor de In-

tellectuele Eigendom.

Indien Red Bull van mening is dat het Tomado blik inbreulk maalkt op de merkrechten van
Red Bull dient zjj niet Winters masr de opdrachtgever, als gebruiker van het teken Tornado,

te sommeren danwel te dagvaarder,

2.8. Bij arrest van 29 januari 2008 heeft hof s-Hertogenbosch in kort geding 'onder
meer als volge overwogen over de merkenrechtelijke kwalificatie van de afvulhandeling van

Winters in een zaak tussen partijen:

! 50120080129, TER 2008749
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6.11 Bij deze werkwijze kan niet worden gezegd dat Winters de tekens op de blikjes aan-
brengt. Deze ziju daavop immers recds aangebracht voordat Winters er de beschikking over
krijgt. Van aanbrengen van het teken op de verpakking van de waren door Winters is der-
halve geen sprake.

6.12 Dit betekent evenwel nog niet dat niet gezegd kan worden dat Winters de tekens op de
Varen aanbrongt. Bij de soort van waren waar het hier om gaat, (fris)drank, Kkan een merk of
teken niet anders worden aangebracht dan door de drank te combineren met een verpakking
die voorafgaand aan het vullen reeds van dat merk of teken is voorzien of na het vullen
daarvan wordt voorzien. In dit geval combineert Winters de waren (het aangelengde ex-
tract) en de verpakking (de reeds bewerkto blikjes) tot het eindproduct, de blikjes met in-
houd en met tekens en teksten. Dat betekent dat door het handelen van Winters de waren
van het teken worden voorzien. Enig ander moment is daarvoor ook nief aan te wijzen:
voorafgaand aan de werkzaamheden van Winters zijn er nog geen blikjes met gemerkte wa-
ren, daama en daardoor zijn die er wel, Het handelen van Winters is dan ook aan te merken
als het aanbrengen van de gewraakte tekens op de waren zodat sprake is van gebruaik in de
zin vag art. 2:20 Iid 1 aanhef en onder b en ¢ BVIE. Het andershidende verweer van Win-
ters (en Smart Drinks) wordt verworpen.

Winters is van dit arrest in cassatic gegaan.

2.9. Bij vonnis van deze rechtbank van 15 juli 2009 in de zaak Red Bull/Osborne en
Menken (in een bodemzaak)® is voor zover thans van belang het volgende overwogen:

2.7 Menken produceert onder mesr frisdranken. In opdracht van Osborne vult Menken de
door Osbome ontworpen verpakking (...) af met energiedrank van Osbome.

4.15 Het verbod zal ook worden toegewezen jegens Menken. Het feit dat Menken slechts
een lijdelijke rol speelt bij de merkinbreulc kan niet leiden tot afwijzing van een verbod je-
gens haar. Vast staat immers dat Menken energiedranken van het inbreukmakende teken
heeft voorzien door blikjes met dat teken te vullen met een energiedrank. Dat Menken dit
heeft gedaan in opdracht van Osbome rechtvaardigt de fnbreuk piet en brengt ook nist mee
dat de inbreuk niet (mede) toerekenbaar is aan Megken.

3. Het geschil
in comventie en in reconventie

3.L Stellende dat Winters door het afvullen van de ten processe bedoelde blikjes tekens
aanbrengt op de verpakking of de waar in de zin van art, 9(2)(a) GMVo en art. 2:20(2)(a)
BVIE, zodat Winters zjch zodoends schuldig maakt aan inbreuk ex art. 9( 1)(®) en (c)
GMVo alsmede® art, 2:20(1)(b) en(c) BVIE, vordert Red Bull in conventie na wijziging van
eis I;mu(‘isnde zowel eisvermeerdering als eisvermindering, waartegen door Winters als zo-

? BPT20090715. -

3 . . ’ N .
Zo begrijpt de rechibagk de stellingen van Red Bull (in de dagvaarding Hjke deze Bensfugrondslag maar miatig inzichielijk

12 worden Eeopenbard) die blijkens het verhundaido ter comperitie door Winters cal 2o zija opgevat,

AR, 3350 P'ﬂgoosmms
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bij dagvaarding opgevoerde nevenvorderingen en zonder de schadestaatvordering, vgl 1.2)
op straffe van verbeurte van dwangsommen en voorts om te verklaren voor recht:

C. dat het door Winters zonder toestemming van Red Bull op de waar energy drivk
aanbrengen van een teken dat zodanig overeenstemt met een ten name van Red Bull voor
energy drinks in de Benehix en/of als Gemeenschapsmerk ingeschreven geldig bekend merk
dat daardoor tussen dat reken en het bekende merk een verband zal worden gelegd, een
handeling is die schending oplevert van de uit de Benslumerkinschrijving en/of
Gemecnsahapsmerkinschrijving voortvloeiende rechten en mitsdien onrechtmatig is jegens
Red Bull;

D. dat onder aanbrengen van een teken op de waar energy drink in de hiervoor subB-C
bedoelde zin mede dient te worden verstaan het met elkaar in verbinding brengen van drink
vloeistof en het teken door het vullen van een verpakking waarop het teken is afgebeeld met

G. dat het door Winters zopder toestemming van Red Bull op de waar energy drink
aanbrengen van het ten processe bedoelde teken op het Tornado blikje, dat zodanig
overeenstemt met de ten name van Red Bul] VOOr energy drinks in de Benelux onder
nummer 706170 en als Gemeenschapsmerk nummer 085 7309 ingeschreven geldige merken

is die schending oplevert van de ujt deze merkinschrijvingen voortvioeiende rechten en
mitsdien onrechtmatig js jegens Red Bull;

H. dat onder aznbrengen van het teken op de waar energy drink in de biervoor sub G
bedoelde zin mede dient te worden verstaan het met ellaar in verbinding brengen van
energy dvink vloeistof en het teken door het vullen van een verpakking waarop het teken is
afgebeeld met encrgy drink vloeistof:

L dat het voor de sub K gevorderde declaratoire nitspraak onverschillig is of Winters danwe]
een derde al dan ndet naast het aanbrengen van het teken op de waren als bedoeld in artt.
2.20(2)(2) BVIE en 9(2)(a) GMVo de anders in deze artikelen beschreven
gobruikshandelingen (zijnde bet aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad
hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken, het invoeren
of uitvoeren van waren onder het teken en het gabruik van het teken in stukken voor zakelijk
gebruik en in de reclame) hetzij aan het aanbrengen voorafgaand, hetzij gelijktijdig hetzjj
daarop volgend, verrichien,
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alles kosten rechtens, te begroten op de voet van (zo vat de rechtbank deze vordering na
implementatie van de Handhavingsrichtlijn op) art. 1019h Rv.

3.2, In voorwaardelijke reconventie, te weten voor het geval Red Bull haar eis in
conventie 2ou vermeerderen met een beroep op "door haar geregistreerde klewrmerken",
vordert Winters onder het doen van een beroep op de nietigheid van "die Kleurmerken"
wegens strijd met de daaraan blijkens de Lwxemburgse rechtspraak (Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen (hiemna: HvJEG) 24 juni 2004 zaak C-49/02 Heidelberger
Bauchemie) te stellen vereiste van systematische schikking, een verklaring voor recht dat
het kKleurmerk met inschrijving 002534774 nietig is, kosten rechtens.

3.3. Partijen voeren over en weer in conventie en in voorwaardelijke reconventis ver-

4, De beoordeling

in conventie

Is Wingers' fvulhandeling gebruik als merk?

4 - X 4 .
ken heett overwogen®, Tuidt het antwoord op de vraag of dit afvulen kap kwalificeren als

1998120 (Yakult/Danena), waarin het vallea van van een merk voorziene fesjes 15 anngemerle als aanbrengen van hiot teken op
de Weay, in dig uizspraak Bekowalificcerd als "ot meest prominente deel van de inbrenk”, zij het dag dit afvallen dasr niet deor
cen (echie) derde geschiedde, maay door een wmeegedagvearde Danon@vannooischap.
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4.4, Maar in het licht van HvIEG C-62/08 van 19 februari 2009 1D ViBrandtraders® -
gewezen na de comparitiezitting in deze zaal — moet daar anders over worden geoordeeld,
Volgens die uitspraak valt onder gebruik als merk door een agent ~ in die zaak tegelijkertijd
exploitant van een markt- of veilingwebsite, maar dat speelt voor de relevante merkenrech-
telijke vraag geen ro] ~ ook gebruik van een teken (Smirnoff Ice) door die agent/exploitant
in zijn stukken voor zakelijk gebruik (de door hem alg agent verstuurde bevestigingsbrief
van de koopovereenkomst en verstuurde facturen voor de betreffende wodka), De omstan-
digheid dat deze agent in het betreffende geval slechts handelt in opdracht van de opdracht-
gever/verkoper van de waar, die zelf op de achtergrond blijft, zodat dezs tussenpersoon,
aldus het dictum van deze uitspraak, "derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van
Waren waarin hijj zelf wel verbonden partij is”, is daarbij voor de vraag of gebrujk als merk
door de agent/explojtant plaatsvindt, njet relevant, zodat deze (en niet (alleen) de "achter-
man") daarop kan worden aangesproken.

4.5, In r.0. 42 van dit agrest brengt het BvJEG tot uiting dat vit de naar het stelt vaste
HvJEG- rechtsprask aangaande gebruik als merk’, volgt dat de betreffende derde een teken
zodauig hanteert dat (in poteatie) afbreuk wordt gedaan aan metkfuncties, met name de als

deze waren en de ondermnerming waarvan deze waren afkomstig z{jn.” Het Hof besluit dan in
r.0. 51: "In een dergelijk geval wordt het teken kennelijk gebruikt als merk. Dienaangaande

doet het voorts niet ter zake dat de derde dit teken gebmikt om de wareq in de handel te

men, Het HeJEG lijke dit evenwel (bepantd) mders to zien, vgl, histna in 4.6,

BPT20050219 eq op curis.europe.cn.
7

Het Hof noamt de aresten C-206/01 Arssnal, C-245/02 Aﬂhﬁwer«z?mch, C-48/03 Admy Ope], C-17/06 Céling, en C-533/06
02,
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4.6. Opvallend is dat het Hof van Justitie zeer stellig is omtrent de andersluidende ar-
sumentatie van Brandtraders (als gezegd aanvaard door het Hof van Beroep in Brusse] in
die zaak voorafpaand aan de gestelde prejudiciele vraag) dat geen sprake zou zijn van merk-
gebruik door Brandivaders in die zaak, Het Hof leidt de afwijzing daarvan in r.o, 41 als volgt
in: "Deze argumenten lkunnen enkel worden afgewezen", of in het Frans: "Cette argumenta~
tion ne peut qu' &tre rejetée”. Zij heeft deze prejudicile zaak dan ook in lijn met deze stelli-
ge opvatting afgedaan bij beschikking op grond van art. 104(3), 2° alinea van het Reglement
voor de procesvoering, Volgens het Hof kan in zo' geval "redelijkerwijs over het antwoord
op de prejudicisie Vraag geen twijfel bestaan", zo volgt vit de tekst van deze reglementsbe-
paling. Het betreft dus een krachtig uitgedragen opvatting van het Hof dat in een dergelijke
constellatie sprake is van gebruik als merk door de tussenpersoon. Dat is een factor van
gewicht bij de beoordeling — bij wege van analogic — van deze Uitspraak toegepast opde
onderhavige zask, die principiee] haudelt over afiullen, De lewestie lijkt een acte clair,

4.8, Dat de materie uit /D ViBrandiyaders betrekking had op gebruik van identicke
tekens voor gelijice waar (sen sub a"-geval), terwijl in de onderhavige zaak beroep wordt
gedaan op de andere inbreukgronden "sub b (met de Red Bull-merken overeenstemmende
tekens voor gelijke waar (energy drinks) behelzen Bevaar voor verwarring) en "sub " (be-
scherming bekends merken) dost voor de Vraag naar gebruik van een teken in de VOrm van
het Tornado blikje door Winters als merk niet ter zake.

4.9. Winters vult in opdracht van een derde van die derde afkomstige blikjes af en Je-

4.10.  Het "niet belanghebbende zijn" bij de verkoop vam de blikjes zelf of het al dan niet
aansprank kunnen maken Op een (eigendoms)titel op de waar, is merkenrechteliji onvol-
doende in het licht van /D VIBramdtraders om te kunnen aannemen dat hjer geen sprake is
van gebruik als merk.

4.11.  De analogie loopt daarnaast door, nu Winters op de berreffende bliljes 2ls produ-
cent vermeld staat, hetgeen "door het betrokken publiek kan worden gezien als een aanwij-
zing of een vermoedelijke aanwijzing dat de derde (5c. Winters) de onderneming is waarvag
de waren atkomstip zyn, en derhalve de indruk doet ontstaap dat er in het economisch ver-
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keer een materieel verband bestaat tussen deze waren (Tomado blikjes) en de onderneming
waarvan deze waren afkomstig zijn (opnieuw: Winters)". Dat dat op grond van warenwette-
lijke regelgeving zou zijn voorgeschreven, zoals Winters aanvoert, moge juist zijn, maar
maakt het vorenoverwogene merkenrechtelijk niet anders.

4.12.  Dat de gewraakte tekens niet door Winters zijn ontworpen, de blikjes met de be-
treffende tekens ook niet door Winters in het verkeer of op de markt worden gebracht en zij
de tekens ook niet zelf op de blikjes aanbrengt, doet er allemaal niet aan af dat in merkep-
rechtelijke zin Winters moet worden aangemerkt als de partij die de gewraalkdte tekens als
merk gebruikt in het licht van deze rechispraak, doordat bij Winters energy drinks en ver-
pakking worden gecombineerd bj het afvulproces en deze gevulde blikjes voorzien van de
vermelding van Winters als producent worden afgeleverd bij haar opdrachtgever.

Red Bull heeft ROE naar voren gebracht dat een andershijdende opvaiting ook mis-
bruik in de hand zou werken voor kwaadwillenden, Hoewe] het HvJEG dat niet in Zijn ar-
Bumentatie betrekt, is dit oveneens eep gezichtspunt dat door de rechtbank wordt meegewo-
gen.

4.14. Het beroep van Winters 0p het Jacobs arrest van het BGY (over een "bloot ver-
voerder” die njet aansprakelijk kan worden gesteld voor merkinbreuk van de goederen die
deze vervoert) leidt njet tot een ander cordeel. Wat er verder zlj van deze uvitspraak die da-

kort geding van het Bossche hof (vgl. 2.8) Wwerpt geen ander licht op deze zaak. AJs gezegd
komt de kwestie die partijen principieel verdeeld houdt in het licht van de Smimoff Ioe zaak
als een acte clair voor. Winters stelt (pleituotities mr. Claassen onder 26) dat de rechtbank
uitdrukkelijk de vraag 20n mooten beantwoorden of Winters het Tomado blikje gebruikt ter
onderscheiding vay haar eigen diensten (afvullen), zoals vereist zou zijn volgens
Opel/Autec. Dat kan evenwel In het Hoht van UDV/Brandtraders naar het oordeel van de
rechtbanlk achterwege blijven, omdat die Vraag in dat arrest met zovee] woorden irrelevant
wordt geacht voor de vraag of een tussenpersoon een teken gebraikt als merk.

4.16.  Evenmin kan de Rioglass ultspraak van het HVIEG® Winters baten, zoals zij ver-
geels bepleit. Met juistheid heeft Red Buli aangegeven dat ool vergelijking met deze vrij
verkeer vay goederen-uitsprask niet opgeat. In Rioglass ping het om doorvoer van rechtma-
tig, dat wil zeggen met toestemming en onder controle van de merkhounder geproduceerde
waren. In de onderhavige zaal gaat het daar nn juist nist om, Rioglass is voor de onderhavi-
ge zaak niet relevant,

! C-115/02 van 23 oleioper 2003, TER 2004714,
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voor verwarring”, aldus de pleitmota van my. Claassen onder 63 (vgl. tevens het bij antwoord
< gestelde omtrent afwezigheid van de publieksfactor onder 14-28). Winters noemt het poten-
ti&le kennisnemen door het in aanmerking te nemen EU- of Benelux-publiek de premisse die
vervuld moet zijn voorafgaand aan de gebruikelijke "sub b" tosts van soortslijkheid van
waren en overeenstemming tussen merk en teken.

? BenGH 13 juni 1994, NY 1994/666, 0. 22 (Champion), dat ook Yoor het huidige gehermoniseerde merlcenrechr betckenis
ljla te hebban behouden, gelet op de overeenkomstips bepaling van ar 1002y Merkenricheliin o art 15(1)(k) GMVo: "He
binnen het Benciin gabied door een andere gap #en merkhouder aanbrengen van cen merk gp waren waarvoor dit merk iz
ingesctzeven of soontgelijke waren, leven gebruik op vam dit merk i de Zin vao artikel 13 onder A punt 1 (vel. nw an. 220
BVIE, Rb), zelfs sls de aldus gemerite waren uitslultend 24n bestemg Yoor export buiten het Benaluy gebied en de vap het
merk yoorziene waren builen de ondememing van degene die het op de waren agnbrachy, binnen het Benclux gebied nier door
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het teken zodanig is, dat daardoor gevaar voor (indirecte) verwarring kan ontstaan bij het in
aanmerking komende publick.

4.25.  Hetgeen Winters hijer tegenin brengt ten verwere dat geen sprake is van "inbreuk-
makende overeenstemming tussen merk en teken, althans dat niet van Winters verwacht
mag worden zich dsar een oordeel over te vormen" (aniwoord onder 12) is onvoldoende

4.27.  Ook ten aanzien van de inbrevkgrond "sub c" verweert Winters zich in wezen
slechts met de hiervoor verworpen stelling dat van inbreulk "sub ¢ geen sprake kan zjjn
"zolang de Europese consument niet in contact komt en kag komen met de beweerdelijk
inbreukmakende tekens", aldus de pleftnota van mr. Claassen onder 64. Dat standpunt js nist
houdbaar, zoals hiervoor werd overwogen in 4.20 en 4.25. Het kan op overeenkomstige
gronden hier evenmin opgaan.

en mexk, dat wil zeggen cen verband hiertussen legt, ook al is geen sprake van verwarring.
Meer in het bijzonder is sprake van het trekken van ongerechtvaardigd voordee] (of "meelif.
ten”) in de zin van de relevante “sub ¢" bepalingen door Winters wanneer in het kielzog van
de bekends Red Bui} merken wordt peprofiteerd van de aantrekkingskracht, de teputatie en
het prestige van deze bekende merken en aldus zonder financisle vergoeding profijt gehaald
wordt uit de commercigle Inspanningen van de merkhonder. Schade voor Red Bull is voor
meeliften geen vereiste, Ook hier gaat het om een globale beoordeling met Inachmeming
van alle omstandigheden van het geval. Gelet op de onbetwists marktleiderspositie van Red
Bull in het energy drink marktsegment en de dito bekendheid van haar ingeroepen merken,




Y7 0KT, 20090 11: 063X o70:Houthoff Buruma rolfdmuistrame civiel

NEE 0703813534

289093 / HA ZA 07-1829
7 olctober 2009

TNRO3350T P

14
Quv14/0018

14

gepoogd in het kielzog te komen" van marktleider Red Bull, waarmee ongerechtvaardigd
voordeel is behaald. Niet valt anders te begrijpen waarom zonder aannemelijke andere ver-
klaring, die niet is verschaft, Juist de trapezoide achtergrond in dezelfde kleuren blauw/grijs
met prominente vermelding van "energy drink" en rode naamsvermelding van de drank van
marktleider Red Bu]l zijn overgenomen. Ook de "sub o grondslag kan bij die stand van

zaken in het onderhavige geval een merkinbreukverbod dragen.

in voorwaardelijke reconventie

leer van de Hoge Raad deels zehonoreerd, ™ zodat een Inbreukverbod wordt opgelesd als ig
g paeieg

het dictum verwoord.

4.31.  Hoewel Winters expliciet aangeeft Betn verweer te voeren ter zake van hot gestelde
belang van Red Bul] byj het gevorderde declaratoir, welk belang Red Bull ter comparitie
nader heeft geadstrueerd door e wijzen op meerbedoelde passage wit de considerans van de
door Winters afgegeven onthoudmgSVerkIming (vgl. 2.5), dient wel onder ogen gezien to
worden of de primair gevorderde verklaring voor recht Op grond van dit aldus gestelde en
niet bestreden belang kan worden foegewezen. Aangezien het een partijen principieel vex-
deeld houdende kwestie js of de atvulhandeling van Winters ook buiten de context van de
Tornado blikjes als merkgebruik kwalificeert, is dit aan 1o merken als een algemeen geschil-

ven handeling van haar wederpartij als merkgebruik kwalificeert en tevens, voor Zover aan

de betreffende vereisten "sub b” en "sub ¢" is voldaan, als merkinbre

uk — ook naast het toe

I wijzen inbreukverbod — omdat Winters expliciet en jn algomene zin het tegenovergestelde

" HvIBG 18 juni 2009 C-4E7/07, BIE 2009/58, r.0. 50 (L Oréal/Belhurs),
" Vel HR 3 juni 1964, W7 1964/445,
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standpunt jegens Red Bull inneemf in haar vitingen jegens Red Bull. Zij is dat blijven doen
na het haar op dit punt in het ongelijk stellende voorlopig oordee] van Hof's-Hertogenbosch
in kort geding en ook na de bodemzaak uitspraak van deze rechtbank uit juli van dit jaar. Tn

B en C gevorderde delen van dit declaratoir zullen we] nader worden gekwalificeerd (be-
perkt) in het dictum door deze te koppelen aan de specifieke "sub b* en "sub ¢" grondslagen
waar in de betreffende onderdelen van het declaratoir op wordt gezinspesld — een en ander

als nader verwoord in het dicturm,

432.  Aangezien de reconventionele vordering als niet ingesteld heeft te golden, omdat
de voorwaarde waaronder deze is ingesteld niet is vervuld, behoeft daarop niet te worden

beslist,

5. De beslissing
De rechtbank

in conventie

5.1. beveelt Winters met onmiddellijke ingang te staken eq gestaald te houden jedere
inbreuk op de ingeroepen merken 0857300 in de Europese Unie en 7061 70 in de Benelux,
meer in het bijzonder jeder verder vervaardigen, vullen, marketen, promoten, verkopen,

Importeren, exporteren en/of het voor deze doeleinden in voorraad hebben van producten
verpakt in de ten processe bedoelde Tomado blikjes, zulks op straffe van verbenrte van eep
dwangsom van € 10.000,- per dag waarmee Winters nalaar volledig aan dit beve] te voldoen,
of - ter keuze van Red Bull - van € 100,- per product waarmes een overtredin £ van dit be-

vel wordt begaan;

WAAY energy drink aanbrengen van een teken dat verwarmningwekkend overeenstemt in de zin
Van art. 9(1)(b) GMVo respectievelijke art. 2:20(1)(b) BVIE met eon ten name van Red Bulf
Voor energy drinks in de Benelux ex/of als Gemeenschapsmerk ingeschreven geldig merk
een handeling is dje schending oplevert van de uit de Benelux merkinschrijving en/of Ge-
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meenschapsmerk inschrijving voortvioeiende rechten en mitsdien onrechtmatig is jegens
Red Bulj;

53. verklaatt voor recht dat het door Winters zonder toestemming van Red Bull op de
Waar energy drink asubrengen van een teken dat zodanig overeenstemt met een ten name
van Red Bull voor energy dvinks in de Benelux en/of als Gemeenschapsmerk ingeschreven
geldig bekend merk in de zin van art. 2(1)(e) GMVo respectievelijk art. 2:20(1)(c) BVIE dat
daardoor tussen dat teken en het bekende merk een verband zal worden gelegd als bedoeld
in de huidige stand van de rechispraak ter zake vau art. 9(1)(c) GMVe respectievelijk art.
2:20(1)(c) BVIE, sen handeling is die schending oplevert van de uit de Beneluxmerkin-
schrijving en/of Gemeenschapsmerldnschrijving voortvlosiende rechten en mitsdien on-
rechtmatig is jegens Red Bult;

5.4. verklaart voor recht dat onder het aanbrengen van een teken op de waar energy
drink in de hiervoor in 5.2 en 5.3 bedoelde zin mede dient te worden verstaan het met elkaar
in verbinding brengen van drinkvioeistof en het aldaar bedoelde teken door het vullen van
de verpalding wasrop bedoeld teken is afgebeeld met energy dyink vioeistof:

5.5. verklaart voor recht dat het voor de hiervoor in 5.2 tot en met 5.4 gegeven declara-
toiren onverschillig is of Winters danwel een derde al dan niet naast het aanbrengen van het
aldaar bedoelde teken op de waren als bedoeld in art. 9(2)(a) GMVo respectievelijk at.
2:20(2)(a) BVIE de andere in deze artikelen beschreven gebruikshandelingen (zijnde het
aanbieden, in de hande] brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het panbieden
of verrichten van diensten onder bedoeld teken, het invoeren of uitvoeren van waren onder

het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in reclame) hetzij
2an het aanbrengen voorafgaand, hetzij gelijktijdig, hetzij daarop volgend, verricht;

5.6. veroordeelt Winters in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de
zijde van Red Bull begroot op € 24.995,78 aan verschotten en salaris advocaat;

5.7. verklaart het vonnis voor zover onder $.] en 3.6 gewezen ujtvoerbaar bij voorraad;
5.8. wijst af het meer of anders gevorderde;
in reconventie

5.9, verstaat dat de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld, niet is
vervuld.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van
oktober 2009,




