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Team handel

zaaknummer / roInummer: C/09l572262 / KG ZA 19-378

Vonuis in kort geding van 7 juni 2019

in de zaak van

een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap Haar het recht van Senegal
OCEAN COMPANY AFRIQUE SUARL,
to Dakar, Senegal,
eiseres,
advocaat mr. T. Geerlof to Rotterdam,

tegen

een rechtspersooulijkheid bezittende vennootschap Haar Engels recht
LRC PRODUCTS LIlVIITED,
to Berkshire, Verenigd Konizxkrijk,
gedaagde,
advocaat mr. S. Tigu to Rotterdam.

Partijen zullen hierna Ocean Company en LRC genoemd worden_ De zaak is voor Ocean
Company inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd en mr. G. van der Wal,
advocaat to Rotterdam. Voor LRC is opgetreden de advocaax voomoemd en mr. A. Martens,
advocaat to Rotterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 25 apr~12019, met producties 1 tot en met 14;
- de producties 1 tot en met 6 van LR~, ingekomen ter grifFie op 14 mei 2019;
- het aanvullende kostenoverzicht van LRC, ingekomen ter gniffie op 16 mei 2019;
- de aanvulIende producties 15 tot en met Z9 van Ocean Company, ingekomen ter griffie oplb mei 2019;
- het als productie 20 overgelegde aanvullende kostenovercfcht van Ocean Company,
ingekQmen ter grift'e op 16 mei 2019;
- de mondelinge behandeling van 17 mei 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgeleadepleitaazztekeningen van Ocean Company evenals de geschreven akte
vermeerdering/wijziging van eis en de pleitaantekeningen van LRC, waarvan de punter 1-3en 33-36 niet zijn gepleit_

1.2. Vonnis is bepaald op heden.
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2. De feiten

2.1. Ocean Company is een groothandelaar en nnaakt onderdeet uit van een ~oep van
ondernerningen die zich bezi;houdt met de wereldwijde verhandeling van zogenaamde `fast
moving consumer goods' van A-merken. De moedermaatschappij is de EnDelse
ondememing Ruhi Enterprises Ltd (hierz~a: Ruhi Enterprises}.

2.2. LRC is hoadster van diverse Uniewoord- en beeldmerken met het teken DUR.EX
(hierzia: de rnerken}. Condooms voorzien van de rnerken worden weretdwijd verkocht door
(loka2e entiteiten van) Recicitt Benckiser plc, een beursgenoteerde fabrikant vazi onder weer
rnedische hulgmiddelen_ Onderdeel van de Reckitt Benckiser-~oep is de Thaise
vennootschap SSL Manufacturing Ltd (hiema: SSL}, die vera~twoordelijk zs voor de
productie van de condooms. Daarnaast is Reckitt Benckiser-Arabia Fze (hierna: RB Arabia)
ouderdeel van de Reckitt Benckiser-groep_

23. Ruhi Enterprises is in het verleden betrokken geweest bzj invoer van niet voor de
xnarkt in 'de EERI bestemde originele merkproducten van LRC. Tn 2015 heeft Ruhi
Enterprises een consent order ondertekend ten overstaan van de Him Court of Justice in
Londen waarin zij heart verkiaard geen inbreuk #e zullen maker op de merkrechten van
LRC. Deze onthoudingsverklaring strekt zich order meer nit tot de bestuurders van Ruhi
Enterprises.

2.4. In december 2018 heeft Ruhi Enterprises door SSL geproduceerde condoams
gekocht van RB Arabia, Welke goederen zijn verscheept in vier containers. De goederen zijn
door vervoezder CVL TnternationaI vannit Thailand afgeleverd in Dakaz, de haven van
Senegal. Twee containers zijn daarna vervoerd naar Spanje, waar LRC actie heeft
ondernomen en van de 5paanse rechtbank voor het Uniemerk to Alicante een beschikking
heeft verlregen tegen Ruhi Enterprises, CVL International en expediteur Mentrex Lemac
B.V. (hierna: Mentrex). Ruhi En#erprises heeft in ieder gevaI een van de andere twee
containers met goederen verkocht aan Ocean Blue Fze (hierna: Ocean Blue), een met Ruhi
Enterprises verbonden vervnoatschap gevestigd in de 7ebe1 Ali Free Zone in Dubai. Deze
con#ainer met condooms (met numuz~er MRSU3246400) is door Ocean Company verscheept
Haar Rotterdam.

2.5. Op 22 maart 2019 heeft (de Be~gische raadsnn~an van) LRC contact opaenomen rnet
de Nederlandse douane en gemeld dat twee containers, waaronder container
MRSU3246400, met verdachte inhoud in Rotterdam zouden aankomen en de douane
verzocht de containers tegen to houden op grond van de APV2. De douane heeft op 28 maart
2019 douauebeslag gelegd op container MRSU3246400.Op 28 maart 2019 hee£t de douane
aan (de Belgische raadsman van) LRC een brief met als onderwerp `kennisgevzng schoxs~ing
vrijgave/vasthouding goederen aan houder van het besluit' gestuurr~.

2.6. Op 28 maart 2019 heeft een medewerker van Reckitt Benckiser met de bestuurder
van Rub~i Enterprises, 4 ), gemaild met vragen over de maaz

1 Europese Economische Ruimte
2 Verordening (EiJ) nr_ 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van t2 juni 2013 inzake de
handhaving van intellectuele-eiaendomsrechten door de douane en tot intrektciva van Verordening {EG) nr_
Z 383/2Q03 van de Rand (AntipirateriJverordening)
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Europa verscheepte containers. heeft op 29 maart 2019 in reactie onder andere hetvoigende gemaiId:

We have identified aclient who was shipping goods to Europe and are in process ofiaking ownership to enable
us to reship the containers hack to Dakar. The client has already a~eed to aifow us to reship the containers back
to Dakar. We will share fist of clients early next week as I am traveling. Please note Ruhi is not involved in
shipping to Europe as implied by Rajeev. The reshipments will be at our cost. We will share documents proving
goods have been reshipped back to Dakar.

We wilt take all the necessary step to prevent this happening again. I saggest we should a detailed discussion to
put cantrots in place_

I have been working with RB for number of years and will share fu11 market information next week

My sincere apologies for the inconvenience cause as result of unethical trading by one of our client .

2.7. LRC heeft op 9 apri12019 een veraoekschrift ingediend bij de
voorzieningenrechter vgn de onderhaviae rechtbank met het verzoek om conservatoir beslagtot afgzfte op de goederen in container met Hummer MRSU324b400 to mogezt leggen. Bijbeschikking van 1d april 2019 (rekestnummer: KG RK 19-584) heeft de
voarzieningenrechter het gevraagde verlof verleend. De deurwaarder heeft op I 1 apri12019namens LRC onder de douane conservatoir {derden)beslag tot afgifte gelegd op de goederenin container met Hummer MRSU3246440 (hierna: de Beslagen Proclucten), met
overbetekening aan Ocean Company.

2.8. LRC heeft op 2 met 2019 een daa carding in de bodemprocedure can Ocean'Company laten betekenen waarin zij is opgeroepen tegea de zitting van 28 augustus 2019.In de daa carding wordt een aantai produc~ies genoemd waaronder hewijs van `testpurchases' die Reckitt Benckiser in het Verenigd Koninkrijk zou hebben vezricht.

2.9. Op 14 met 2019 is Mentre~ door de douane ge'infornneerd dal de goederen nietlanger worden tegengehouden uit hoofde vau de Al'V. Container met.nummer
NIRSU3246400 is daarop verplaatst van de APM Termunal Haar Mentrex.

2.10. Qp 16 met 2019 ~heeft LRC de v~orzieningenrechter van de onderhaviae rechtbarilcverlof gevraagd am wederom beslag to leggen ap container MRSU32464U0. Dat verlof is opdezelfde dag verleend, waama de deurwaarder op 17 met 2QI9 om 08:3I uur bij Mentrexbesla~ is gaan Ieggen.

3. Het geschil

3.1 _ Oceasa Campauy vordert, na wijziging en vermeerdering van de primaire cis terzitting, samengevat, dal de voorzieningenrechter bij vonnis, voar zover mogelijk uitvoerbaarto ~erklaren bij voorraad,

primair
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I. het op verzoek van LRC aelegde conservatoir (derdeu)besla; order de BelastingdienstDouane en order Mentrex op de Beslagen Producten zal opheffen;

subsidiair
II. LRC zaI gebieden het conservatoir {derden)beslag order de Belastingdienst Douane opde Beslagen Producten op to heffen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

primair en subszdzair
III. LRC zal verbieden alsnog beslag to doer teen op de Beslagen Producten, op straffevan verbeurte van een dwangsom;

N. LRC zal veroordelen op de voet van artikel 1019h Rv3 in de proceskosten van dit gedingen de overige kosten die eiseres heeft gemaakt voor haar vorderingen ex artike1705 Rv;

artike1843a Rv
V. LRC zal bevelen aan Ocean Company afschriften, dan weI uittreksels to verstrekkenvan, dan wel erseres znzage to verlenen in de Bescheiden, zoals omschreven in hetiichaam van de daA carding, op straffe van een dwangsom en met verovrdeling in deproceskosten.

3.2. Ocean Comparny stelt ter onderbouwing van hear primaire en subsidiaire(neven)vordeningen - zakelijk weergegeven - dat LRC ten onrechte afgiftebeslag heeftgelegd op de Besiaaen Producten omdat er geen sprake is van inbreuk op het door LRCingeroepen artikel 9 iJMVo4: De ~goederen zijn geen counterfeit goederen maar oriainelemerkproducten. Het was de bedoeling dat de Beslagen Producten zouden wordenopgeslagen iza Rotterdam zn het douane-entrepot vin Iogistiek dienstveriener Mentrex enzouden worden herverdeeld en in meerdere zendingen zouden worden terug verscheept naarAfrika. Volaens de doctrine van het HvJ zoals volgt uit het arrest Class In~tematzonal5,behoren tot de `Uniegoederen' niet de goederen dze in de EU fysiek worden binnengebrachten direct order de regeling extern dauanevervoer of de regeling dovane-entrepot wordengeplaatst {de goederen die een zogenoemde TI-staxus hebben). Dergelijke invoerkwalificeert niet als merkenrechtelijk$ invoer en is Been `gebruik vau het merk irz heteconomisch verkeer'. De Beslagen Prodacten vallen order deze `Niet-Uniegoederen'.Aileen wanneer de goederen op zodanige wijze to koop worden aattgeboden of verkocht datdat noodzakelijkerwijs imgiiceert dat de goederen in de Europese Unie in de handel wordengebrach~ is sprake van merkinbreuk. Het is can de aaaerkl~ouder (LRC) om dat to bewijzenen in dat leader heeft LRC niets aangevoerd.

33. Aan Naar vordering ex artikel $43a Rv legt Ocean Compaay - samengevat -tengrondslag dat LRC a~nrechtmatig jegens haaz heeft gehandeld door de douane op grond vande APV to verzoeken over to gaan tot het douanebeslag, terwijl LRC wilt dat de goederengeen counterfeit producten betroffen en daarom niet can de voorwaarden voor toepassingvan de APV was voldaan. Als het klapt dat LRC de douane hee$ Demeld dat de BeslagenProducten merkinbreakmakend waxen in de zin van de APV, heeft LRC de douane bewust

3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
4 Verordening (ELn nr. 2017/1001 van het Europees par2ement en de Raad van 14 juni 2QI7 inzake het
Uniemerk
5 HvJ EG Z 8 oktober 2005; C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616 (Class International)
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on}uist geinformeerd. Om in de door LRC aaz~hanaig gemaakte bodemprocedure (vergelijkonder 2.8) een reconventionele vordering to kunnen instellen, heeft Ocean Company inza~enodig in de voornoemde correspondentie.

3.4. LRC voert gemotiveecd verweer.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4. I . Aangezien LRC geen verweer heeft gevoerd tegen de bevoeadheid van devoarzieningenrechter van deze rechtbank is hij internat~onaal en relatief bevoegd totkennisnarne van de onderhavige geschillen.

VermeerderinQ van eis

4.2. LRC heeft bezwaar gemaakt tegen de vermeerderin;/wijziging van eis, nu volgensNaar na de verplaatsing van container MRSU3246400 naar Mentrex niet duidetijk meer iswie eigenaar/hiouder is van de goederen in de container/de Bestagen Producten, zodat ookniet duidelijk is of Ocean Company nog steeds opheffmg van het conservatoir beslag kanvorderen. Daarnaast heeft LRC aangevoerd dat de deurwaazder op 17 mei 2419 heeft latenweten dat er goederen uit de container waxen gehaald, zodat het de vraag is of het beslagook daadwerkelijk is gelegd. De voorzzeningenrechter gaat aan deze bezwaren voorbij. Dezebezwaren betxeffen in wezen verweren tegen de toewijsbaarheid van de vordering die - voorzover nvdia - bij de inhouclelijke beoordeting aan de erde kunnen komen.

Opheffing beslag

4.3. Voorop wordt gesteld dat ingevolge artike1705 tid 2 Rv een conservatoir beslagwordt opgeheven indien summaerlijk van de ondeuadeiijkheid van het door de beslagleggeringeroepen recht of van het onnodige van het beslag biijkt. Het Iii op de weg van degenedie opheffmg van het c~nservatoire beslag vardert (in dit gevat Ocean Company) ona, metinachtneming van de beperkingen van het kort geding, aannemelijk to waken dat het door debeslaglegger (LRC) gepretendeerde recht ondeugdelijk is of dat het voortdaren van hetbesIag om andere redenen niet kau worden gerechtvaardigd. Bij deze beoordelung client deafweging van de wederzzjdse belangen to worden betrokken.

4.4. De voorzieningenrechter zal de primaire en subszdiaue vorderinben genoemd in 3.1onder I tot en met III afwijzen en overweegt daartoe als voles

4.5. LRC betoogt dat Ocea~a Company inbreuk maakt op de merken omdat iij zichschuldig maakt aan ongeoorloofde parallelhandel. LRC komt tot die can.clnsie op basis vande voi;ende feiten en omstandigheden. Ruhi Enterprises heeft de Beslagen Producteninitieel afgenomen van RB .Arabia, waarbij de producten waxen bestemd voor de West-Afriicaanse markt, hetgeen volgens haar eneraijds wordt bevestigd door de door OceanCompany als productie EPQS en EP06 overgetegde factaren vain de doorverkoop van deproduc#en door Ruhi Enterprises aan Ocean Campan~ en de doorverkoop van deze laatste
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entiteit aan Ocean BIue waarin die beperking voor de Afrikaanse markt door Ruhi
Enterprises en Ocean Company expliciet is opaenomen en azzderzijds uit het feit dat de
condooms niet voldoen aan de daarvoor in de Europese Unie geldende regels (een CE
markering otztbreekt}. De producten zijn van SSL vanuit Thailand, met een tussenstop in
Singapore, vervoerd Haar Senegal. De container is c~aarna vanuit Senegal Haar Rotterdam
verscheept. Nadat de producten in Senegal waxen aangekomen, heeft Ocean Company lets
gewijzigd aan de ialaoud daarvan, nu bepaalde LOT-Hummers van de BesiaDen Pzoducten
zoals die in Thailand in de container zijn geladen, niet weer corresponderen met de LOT-
r~ummers van de buitenverpakking zoals de douane die in Rotterdann in container
MRSU324~400 heeft aangetroffen. Daarnaast heeft op 29 maart 2019 jegens LRC
verklaard dat de container aan een klant van Ruhi Enterprises is verkocht, waarbij Popat
zich heeft verontschutdigd voor het onethische gedrag van deze klant. Dit terwijl vervolensis gebleken dat de desbetreffende iclant Ocean Company betreft, Welke vennootschap
onderdeei uilmaakt van de groep van onderuemingen dae onder Ruhi Enterprises valt_ Tenslotte heeft LCR met verwijzxng Haar de door Naar overgelegde affidavits (GPOS en GP06)
nog gesteld dat zij Haar aan~eidizzg van de ica Spanje en Rotterdam aangetroffen containersonderzoek heeft gedaan Haar 17 aan Ruhi Enterprises in 2018 verkochte containers voor de
West-Afrikaanse markt_ Het merendeel van deze containers is volgens Naar verscheept via
Senegal Haar Rotterdam en de goederen zijn, zonder haar toestemming, ingevoerc3 in deEER

4.6. Dit een en antler heeft Ocean Company Haar voortapig oordeel onvoldoende
ontzenuwd. De steIlina van Ocean Company dat geen sprake is van ongeoorloofde
para11el3~andeI omdat de Beslagen Producten enkel vanuit Senegal Haar Rotterdazin zijnverscheept om in Rotterdam to worden vermengd met andere merkproducten om vervolgensterug to worden verscheept Haar Senegal, komt - alleen al omdat het gnat om
consumptiegoederen met een emote omloopsnelheid en een relatief geringe winstmarge -ongeIoofwaardig voor, to meer omdat, zoaIs LRC onbestreden heeft aangevoerd, het danlogisch was geweest dat de vervoerder de producten vanuit Thailand rechtstreeks HaarRotterdaum zou hebben vervoerd. Die ongeloofwaardiaheid wordt nag versterkt door het
hiervoor genoemde gegeven dat zelf in eerste instantie heeft gemeld dat de
verscheping van de container van Senegal Haar Rotterdam duidt op "unethical trading" {zieonder 2.6), terwijl achteraf blijkt dot dit handelen blijk# to zijn vemcht door een
ondernemina van zijn eigen concern.

4.7. Ann de stelling van Ocean Company dot LRC in de door hoar geentameerde
bodemprocedure - verkort weergeaeven -conform het Class International-arrest diem tobewijzen dot de Beslagen Froducten besternd waxen voor de Buropese Unie en dot LRC terzake niets heeft aangevoerd, gnat de voorcieningenrechter voorbij. Ze1fs ai zou een
dergelijlce bewijslast in de bodezriprocedwre op LRC rusten = LRC betwist dot (zij meent dotde bewijsiastverdeling gezien artikel 9 Iid 4 Uniennerkenverordening antlers zs komen toliggen) -, don is dot onvoldoende om in dit onderhavige opheffingskortaeding to kunnenoordelen dot aan de in artike1705 Rv neergelegde toets is valdaan. De voomoemde feiten enoAnstandigheden roepen daazvoor teveel vragen og die Ocean Company vooraIsnog niet
bevredigend heeft kunnen beantwoorden: Met dit betoog preludeert Ocean Company erkennelijk ook op dot LRC aan een dergelijke bewijslast niet zal kunnen voldoen. Daar kanin dit kort geding echter niet op worden vooruitgelopen.
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4.8. Bij deze stand van zaken moet warden geconcludeerd dat niet summieclijk is
gebleken van de ondeugdelijkheid van de merkinbreukvorderina waarvoor LRC beslag heeft
gelegd. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. Dat ~ceari Company een
fmancieel belang heeft bij opheffing van het beslag omdat de Beslagen Producten een deel
van haar~han~delsvoorraad betreffen, is onvoldoende ten opzichte van het belazig van LRC
om op to kunnen treden tegen mogelijke grootschalige merkinbreuk. Dat voor LRC geen
reele vrees voor inbrenk door Ocean Company bestaat omdat Ruhi Enterprises, mede
namens , een consent order heeft oczdertekend (verDelijk onder 2.3}, zodat Ocean
Company ieder inbreukmakend handelen trach# to voorkomen, acht de voorzieninaenrechter ,
gezien de voorr~oemde feiten en omstandigheden een onvoldoende zwaarwegend
tegenara ment. Ook dit is derhalve geen aanleiding om de belangenafweging zn het
voordeel van Ocean Company to laten uitvallen.

Artike1843a Rv

4.9. Voorop wordt gesteld dat voor toewijzing van de gevorderde exhibitze aan de hand
van artikel 843a Rv aan de volgende voorwaarden moet zijn voIdaan. Ten eers#e dient de
eiser tot exhibitie een rechtrnatig belang to steIlen en to hebben. Ten tweede moet de
vordering "bepaalde bescheiden" betreffen waarover ten derde de verweerder daadwerk~;lijk
de beschikkina heeft of kan l~ijgen_ Ten vierde diem de eiser tot exhibitie partij to zijn bij
de rechtsbetreicking waarop de bescheiden zien.

4.10. Met verwijzin~ naar r.o. 4.6 en 4.8 is niet gebleken dat het door LRC inDeraepen
recht andeugdelijk is. Daarmee heeft Ocean Company voorshands onvoldoende gesteld om
aannemeiijk to achten dat LRC jegens Naar onrechtmatig heeft gehandeld, waardoor
vooralsnog niet voldaan is aan het hiervoor aenoemde vierde vereiste. De vordering
genoemd in 3.1 onder V lia daarmee voor afwijzing gereed.

Proceskosten

4.11. AIs in het ongelijk gestelde partij zal Ocean Company in de kosten worden
veroordeeid (waazmee de vordering genoemd in 3.1 onder N eveneens za.t worden
afgewezen). LRC heeft een proceskostenveroordeIirig op devoet van artikel lUI9h Rv
gevorderd, rvaarbij zij het gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op de handhaving
van intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) op 45% heeft geschat en het gedeelte dat
ziet op onrechtmatig handelen (het niet IE-deei) op 5%. LRC heeft specificities van hair
advocaatkosten van in totaal€1 b.643,15 overgelegd. Deze zaak ziet (~rotendeels) op
handhaving van intellectueIe eigendomsrechten in de zin van artikel I OI9 Rv. De voor-
zieningenrechter merkt de zaak aan, zoais LRC aanvankelijk ook deed, als een eenvoudig
kort geding, waarvoor een indicatietareefvm maximaal E 6.000,- geldt. Dat op de ochtend
van de zitting nogmaals beslag is gelegd en Ocean Company als gevolg daarvart hair eis
heeft vermeerderd; vormt geen aanleiding naar een hoger tarief op to schuiven. Dat betekentflat voor het IE-fleet de advocaaticosten worden begroot op (95% x E 6.000,- _) E 5.740,- en
voor~het niet IE-deel op (5% x E 980; _} E 49; . Vermeerderd met het griffierecht van
E 639,-, sluit de begroting van de proceskosten op (E 5.7U0,- + £ 49; + ~ 639,- _) ~ 6388,-.
Dit bedrag zal worden toegewezen, zij het niet uitvoerbaar bij voorraad omdat zulks niet is
gevorderd en de voorzieningenrechter Been aanleidina ziet flit op de voet van artike1258 Rv
axnbtshalve to bepalen.
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5. De beslissing

De voorzieningenrech#er

S.l . wijst de vorderinaen af;

5.2. veroordeelt Ocean Company in de proceskosten aan de zijde vacs LRC, begroot op
€ 6.388,--

Dit vonnzs is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op
7 juni 2Q19.
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