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Vzgr Rb Den Haag, 17 maart 2009, Inditex v Artiq
— Simiq

/ARA

MERKENRECHT - PROCESRECHT

Ex parte bevel merkinbreuk door gebruik in sms-
diensten

e Aangezien verzoekster tevens voldoende aanne-
melijk heeft gemaakt dat haar Gemeenschapsmerk
bekend is en dat de SMS-diensten van gerekwes-
treerden bij ten minste een deel van het publiek een
negatief imago hebben , moet worden geconcludeerd
dat het merkgebruik door gerekwestreerden af-
breuk doet aan de reputatie van het
Gemeenschapsmerk van verzoekster.

Voorshands uitgaande van de geldigheid van het Ge-
meenschapsmerk (art. 95 GMVo), heeft verzoekster
naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk gemaakt
dat gerekwestreerden inbreuk maken op het Gemeen-
schapsmerkrecht ~ van  verzoekster. Het door
gerekwestereerden gebruikte teken is immers identiek
aan het Gemeenschapsmerk en wordt op zodanig wijze
gebruikt dat het publiek een verband zal leggen tussen
het merk en de SMS-diensten van gerekwestreerden.
Aangezien verzoekster tevens voldoende aannemelijk
heeft gemaakt dat haar Gemeenschapsmerk bekend is
en dat de SMS-diensten van gerekwestreerden bij ten
minste een deel van het publiek een negatief imago
hebben , moet worden geconcludeerd dat het merkge-
bruik door gerekwestreerden afbreuk doet aan de
reputatie van het Gemeenschapsmerk van verzoekster.
Aangezien niet valt in te zien dat gerekwestreerden een
geldige reden hebben voor het merkgebruik, is sprake
van een inbreuk op het Gemeenschapsmerk in de zin
van artikel 9 lid 1 sub ¢ GMVo.

Vindplaatsen: IER 2009, nr. 44, p. 200

Vzgr Rb Den Haag, 17 maart 2009

(P.H. Blok)

beschikking

RECHTBANK 's~GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekesthummer: KG RK 09-700
Beschikking van 17 maart 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar Spaans recht
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.,
gevestigd te Arteixo (A Corufia), Spanje,
verzoekster,

advocaat: mr. P.N.A.M. Claassen te Breda,
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid ARTIQ MOBILE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid SIMIQB.V.

gevestigd te Amsterdam,

gerekwestreerden.

1. Het verzoek

I .I1. Op 16 maart 2009 is bij het bureau algemene zaken
van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot
afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 101ge
lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
(hierna : Rv).

1.2. Op 17 maart 2009 is de advocaat van verzoekster
in een telefoongesprek in de gelegenheid gesteld het
verzoekschrift nader toe te lichten. Daarbij is in het bij-
zonder gevraagd naar de stand van de bij het Bureau
voor Harmonisatie in de Interne Markt aanhangige nie-
tigheidsprocedure  met  betrekking  tot  het
Gemeenschapsmerk waarop verzoekster zich beroept.
Op deze vraag heeft de advocaat geantwoord dat ver-
zoekster recent het bericht heeft ontvangen dat de
beslissing tot afwijzing van de nietigheidsvordering de-
finitief is geworden. Daarnaast heeft de advocaat
desgevraagd nader toegelicht waarom er naar zijn oor-
deel sprake is van merkgebruik. Dat is volgens hem het
geval omdat het publiek wordt verleid met een ZARA
waardebon aan de sms-spellen van gerekwestreerden
mee te doen. Bovendien gebruiken gerekwestreerden
geen "eigen" teken of merk ter onderscheiding of aan-
prijzing van de dienst sms-spellen, aldus de advocaat.
Het verzoekschrift is - voor zover van belang - hieron-
der opgenomen.

VERZOEK TOT EX PARTE VERBOD EX ARTIKEL
1019 Rv

Aan de Edelachtbare Heer/Vrouwe
Voorzieningenrechter van de Rechtbank

te ' s-Gravenhage

Geeft eerbiedig te kennen:

De rechtspersoon naar Spaans recht, INDUSTRIA DE
DISENO TEXTIL, S.A., "Inditex" gevestigd te Arteixo
(A Corona) . Spanje, te dezer zake uitdrukkelijk woon-
plaats kiezende te Breda, aan de Bijster | ten kantore
van AKD Prinsen Van Wijmen, van welk kantoor mr.
P.N.A.M. Claassen door verzoekster tot advocaat wordt
gesteld en als zodanig voor haar zal optreden :

Dit verzoekschrift richt zich tegen:

I. de besloten vennootschap ARTIQ MOBILE B.V.,
(productie 1), gevestigd en kantoorhoudende te Am-
sterdam aan de Hobbemakade 73, "Artig"; en

2. de besloten vennootschap SIMIQ B.V., (productie 2)
gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de
Hobbemakade 73, "Simiq".

Inleiding

I. Inditex is houder van het inmiddels algemeen bekend
merk "ZARA". Inditex heeft onder meer een gemeen-
schapsinschrijving  onder  nummer 000112755
(productie 3).

2. Inditex exploiteert wereldwijd onder de handelsnaam
en het merk ZARA £ 1.530 modewinkels. Het gaat
daarbij om mode voor man, vrouw, tieners en jonge
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kinderen. Inditex heeft in alle EU landen ZARA win-
kels. De ZARA winkels bevinden zich doorgaans op
Al-locaties in de grote steden.

3. Het ZARA merk is extreem populair bij brede lagen
van de bevolking. ZARA staat voor eigentijdse mode
van een hoog kwalitatief niveau, maar financieel voor
een ieder toegankelijk. De grote populariteit is mede te
danken aan de omstandigheid dat ZARA in staat is
vrijwel wekelijks belangrijke delen van haar collectie te
vernieuwen. Het ZARA merk heeft sterke aantrek-
kingskracht op grote delen van hel publiek.

4. Een bijzonderheid van de exploitatie van het ZARA
merk is dat Inditex in de diverse landen geen actieve
reclame maakt voor het ZARA merk. De reclame en
marketing vindt uitsluitend plaats door middel van de
aantrekkingskracht die de winkels en de kledingproduc-
ten uitstralen .

Aanleiding verzoek

5. Sedert februari 2009 wordt Inditex geconfronteerd
met klachten van consumenten die melden dat het ZA-
RA merk wordt gebruikt bij sms kansspelen . Op
donderdag 12 maart jl. zijn de bij verschillende onder-
delen van het Inditex concern binnengekomen klachten
ter beschikking gesteld aan de juridische afdeling. Deze
heeft vastgesteld dat de hieronder opgenomen links
verwezen naar een ZARA advertentie. Op het moment
van indienen van dit verzoekschrift waren de links nog
actief. Het gaat om:

Portugal:
http://www.funphone.com.ptIPT/ADS/678774783/inde
x.ohp (productie 4)

Germany: http :/lde.celldorado.comIDE/ADS/I
593156730/index.php (productie 5)

Austria:
http://at.celldorado.com/AT/ADS/I015517436/index.ph
p (productie 6)

The Netherlands:

http://www.100real.nlINUADS/1801233183/ (produc-
tie 7)

Portugal : http://www.voucherzara.com (productie 8)

6. Bij hel aanklikken van een link verschijnt een af-
beelding voortstellende een tegoed bon van € 500 met
daarop prominent het ZARA merk. Inditex merkt op
dat ZARA geen gebruik maakt van een waardecheque
(giftcard) voor een bedrag van € 500. Het gaat dus niet
om waardecheques die Artiq of Simiq hebben inge-
kocht bij Inditex.

7. De bezoeker van de site wordt uitgenodigd c.q. aan-
gezet om kans te maken op een ZARA waardebonvan
€ 500. Zie als voorbeeld:

The Netherlands:
htto:/fwww.100real.nlINLIADS!18012331831

beantwoord dan gaat de deelnemer door naar een vol-
gend scherm met een nieuwe vraag:

"Uit welk land komt ZARA”

9. De bezoeker kan kiezen uit twee antwoorden; Spanje
of Italié. Ongeacht het antwoord gaat de bezoekerdoor
naar een scherm waar de bezoeker wordt gevraagd een
mobiel nummer in te vullen. Doet een bezoeker dit dan
kost deze "sms" € 3. Vanaf dat moment zou de bezoe-
ker deelnemen aan een kansspel dat loopt tot Ljuli
2009. Na die datum wordt uit alle deelnemers één win-
naar getrokken die kans maakt op een ZARA
waardebon van € 500.

10. De links naar Duitsland, Oostenrijk en Portugal ge-
ven een zelfde spel weer.

12. Onderaan alle pagina's die zijn verbonden met de
hierboven genoemde links zijn de spelvoorwaarden op-
genomenen wordt andere informatieverschaft. Uit deze
voorwaarden blijkt dat:
http://www.funphone.com.ptIPT/index.php?part=spec
terms wordt geéxploiteerd door Artiq
http://www.100real.nl/spec tenns.php wordt geéxploi-
teerddoor Artiq

http://ww.voucherzara.comlwordt geéxploiteerddoor
Artig

http://de.celldorado.comIDElspec tenns.php wordt ge-
exploiteerd door Simiq
http://at.celldorado.comlATIADSI1015517436/index.ph
p wordt geéxploiteerd door Simigq.

12. Artig en Simiq hebben hetzelfde adres in Amster-
dam, dezelfde aandeelhouder/bestuurder, zijnde Blinck
International B.V. te Amsterdam.

Voorbeeld van Klachten

[...]

14. De hierboven weergegeven feiten maken duidelijk
dat het misbruik van het ZARA merk zich snel ver-
spreidt over meerdere EU-landen.

15. Ten slotte heeft de advocaat van Inditex op zondag-
avond om 22.45 uur een advertentie van Artiq op de
zeer veel bezochte homepage van MSN
(www.msn.com) aangetroffen, deze is door middel van
een screenprint hieronder afgebeeld:
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Het is niet zeker dat op het moment van indienen de
betreffende advertentie zichtbaar is op MSN. Bij MSN
wisselen de advertenties op de homepage bij voortdu-
ring.

Twijfelachtige reputatie Artiq

16. Hieronder zijn twee links opgenomen, welke bij
aanklikken berichten bevatten die duidelijk maken dat
ten minste een aantal consumenten Artiq een negatief
imago toedichten.

http://mijnkindonline.web-log.nl
/miinkindonline/2007/05/het is als oude.html (productie
1ID

http://forum.trosradar.n  llviewtopic.php?t=48365&sid
4faafe20f4db 7c4087d 138d66aca3d5

Q(productie 11)

17. Voor de volledigheid merkt Inditex op aan Artiq,
noch Simiqg toestemming te hebben gegeven om met
het ZARA merk bij én ter onderscheiding van srns-
kansspelen te gebruiken.

Merkinbreuk

18. Het gebruik van het ZARA merk in advertenties
levert een handelen op in strijd met:

art. 9 lid I sub a GMV;

art. 9 lid I sub c GMV.

Adart.9lid1suba

19. Het gebruik door Artig en Simiq van "ZARA" op
de waardebon is - wellicht onbedoeld een niet door In-
ditex gewenste reclame voor ZARA producten, met
name kleding. Het gebruik van het ZARA merk voor
reclame is een handeling (uitoefenen reclamefunctie)
die is voorbehouden aan de merkhouder; ergo, dit ge-
bruik is een gebruik dat onder sub a valt.

Adart. 9lid 1 sub c

20. Het gebruik daar Artig en Simig van "ZARA" op de
waardebon heeft ontegenzeggelijk het doel om de aan-
dacht en interesse van het publiek te trekken voor de
"dienstverlening” van Artig en Simig met het sms-
kansspel,

21. De voorwaarden voor toepassing van art. 9 lid 1 sub
c zijn :

ingeroepen merk moet bekend zijn ;

merk en teken gelijk zijn of overeenstemmen met;
gebruik voor diensten/waren;

geen geldige reden;

ongerechtvaardigd voordeel ofafbreuk aan reputatie of
onderscheidend

vermogen.

22. In het onderhavige verzoek wordt aan alle vereisten
voldaan. ZARA is in de gehele EU een bekend merk
voor kledingwinkels c.q. Kleding. Het door Artig en
Simiq gebruikte teken is gelijk aan het ZARA merk.
Het teken wordt gebruikt voor ondersteuning van de
dienst "sms-kansspel”, Artig en Simiqg trachten met het
ZARA merk de aandacht van het publiek te trekken,
hetgeen Artiq en Simiq voordeel oplevert waarvoor een
rechtvaardigingsgrond, noch een geldige reden bestaat.
Ook wordt afbreuk gedaan aan de reputatie en het on-
derscheidend vermogen van het ZARA merk, omdat
ZARA merk in relatie wordt gebracht met (dubieuze)
sms-kansspelen,

Schade

23. Het ZARA merk loopt door het uitgebreide inbreuk
makende gebruik schade op omdat het publiek een ver-
band veronderstelt tussen ZARA en de kansspel
aanbieders, dan wel van ZARA verwacht effectieftegen
dit misbruik van het merk te zullen optreden. Negatieve
ervaringen van deelnemers aan de telefoonspelletjes
stralen af op de reputatie van ZARA.

Spoedeisendheid

24. De gewraakte advertenties van Artig en Simiq be-
reiken ieder moment van de dag weer vele
tienduizenden mensen ; vaak ook klanten van ZARA.
ledere keer dat het publiek ingaat op de uitnodiging van
Artig en/of'Simig om aan het sms-kansspel mee te
doen, wordt het merk van ZARA mogelijk verder be-
schadigd. Inditex heeft belang bij een directe
voorziening om daarmede een eind te maken aan de
handelingen van Artiq en Simiq die een ernstige merk-
inbreuk opleveren, onder andere bestaande uit een
aantasting van de zorgvuldig door Inditex opgebouwde
reputatie van ZARA. Inditex heeft dus een groot belang
bij een onmiddellijk

verbod met dwangsom.

25. Inditex verzoekt UEA om door middel van een ex
parte beschikking Artig en Simiq het ongeautoriseerde
gebruik van het merk ZARA te verbieden , zulks met
de oplegging van dwangsommen. Inditex vraagt uit-
drukkelijk het verbod zich te laten uitstrekken over alle
lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Bevoegdheid

26. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ' ‘s-
Gravenhage is bevoegd op grond van art. 92 Gemeen-
schapsmerken Verordening.

REDENEN WAAROM:

Inditex de Voorzieningenrechter verzoekt:

I. Artiq en Simiq te bevelen om onmiddellijk, doch ui-
terlijk binnen zes uur na betekening van deze
beschikking elke inbreuk op het gemeenschapsmerk
ZARA van Inditex te staken en gestaakt te houden.
zulks door ondermeer de navolgende links van het in-
ternet te verwijderen :

Portugal : hnp
:/lwww.funphone.com.ptIPT/ADS/67877
47S3/index.php

Germany: http

://de.celldorado.comIDE/ADS/1593156730/index.php
Austria: http://at.celldorado.comlAT/ADS/I
015517436/index.php
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The Netherlands: hnp
:I/iwww.100real.nlINLIADSfIS01233183/

Portugal : http://www.voucherzara.com; en

2. te bepalen dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidsta-
ten van de Europese Gemeenschap; en

3. Artig en Simiq hoofdelijk te veroordelen tot betaling
van een dwangsom van € 20.000 voor iedere dag of ge-
deelte van een dag dat Artig en/of Simiq in strijd
handeltlhandelen met het onder sub 1 verzochte bevel;
en

4. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij
voorraad te verklaren op de minuut en op alle dagen en
uren; en

5. de termijn bedoeld in art. \.019 Rv op zes maanden
na dagtekening van deze beschikking te bepalen .

2. De beoordeling

2.1. Gelet op het feit dat gerekwestreerden in Neder-
land zijn gevestigd is de voorzieningenrechter van de
rechtbank 's-Gravenhage krachtens het bepaalde in de
artikelen 91 lid 1,92 aanhef en onder a en 93 lid 1 van
de Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 de-
cember 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna:
GMVo) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-
verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd
om van het verzoek kennis te nemen. Krachtens artikel
99 lid 2 GMVo houdt die bevoegdheid in dat de voor-
zieningenrechter bevoegd is voorlopige maatregelen te
bevelen die van kracht zijn op het grondgebied van alle
lidstaten van de Europese Unie.

2.2. Voorshands uitgaande van de geldigheid van het
Gemeenschapsmerk (art. 95 GMV0), heeft verzoekster
naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk gemaakt
dat gerekwestreerden inbreuk maken op het Gemeen-
schapsmerkrecht ~ van  verzoekster. Het door
gerekwestereerden gebruikte teken is immers identiek
aan het Gemeenschapsmerk en wordt op zodanig wijze
gebruikt dat het publiek een verband zal leggen tussen
het merk en de SMS-diensten van gerekwestreerden.
Aangezien verzoekster tevens voldoende aannemelijk
heeft gemaakt dat haar Gemeenschapsmerk bekend is
en dat de SMS-diensten van gerekwestreerden bij ten
minste een deel van het publiek een negatief imago
hebben , moet worden geconcludeerd dat het merkge-
bruik door gerekwestreerden afbreuk doet aan de
reputatie van het Gemeenschapsmerk van verzoekster.
Aangezien niet valt in te zien dat gerekwestreerden een
geldige reden hebben voor het merkgebruik, is sprake
van een inbreuk op het Gemeenschapsmerk in de zin
van artikel 9 lid 1 sub ¢ GMVo.

2.3. Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen
toewijshaar zijn op de wijze zoals hierna bepaald. Der-
halve kan in het midden blijven of ook sprake is van
een inbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo.
3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. beveelt gerekwestreerden om onmiddellijk, doch
uiterlijk binnen 24 uur na betekening van deze beschik-
king elke inbreuk op het gemeenschapsmerk ZARA te

staken en gestaakt te houden, zulks door ondermeer de
navolgende links van het internet te verwijderen:
Portugal:
http://www.funphone.com.ptIPT/ADS/678774783/inde
X. php

Germany:
http://de.celldorado.com/DE/ADS/1593156730/index.p
hp

Austria:
http://at.celldorado.com/AT/ADSIIO15517436/index.ph
p

The Netherlands:
http://www.10Oreal.nlINUADS/1801233183/

Portugal: http://www.voucherzara.com;

3.2. bepaalt dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidsta-
ten van de Europese Gemeenschap;

3.3. bepaalt dat voor iedere dag of gedeelte van een dag
dat gerekwestreerde sub 1 en/of gerekwestreerde sub 2
in strijd handelt/handelen met het onder 3.1 genoemde
bevel de betreffende gerekwestreerde een dwangsom
van € 20.000,00 zal verbeuren;

3.4. bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor ma-
tiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate
waarin aan de beschikking is voldaan, de ernst van de
overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de
overtreding;

3.5. bepaalt dat deze beschikking, alsmede de bij het
verzoekschrift behorende producties, uiterlijk vrijdag
20 maart 2009 om 13.00 uur aan gerekwestreerden zul-
len worden betekend:;

3.6. bepaalt dat voor het geval gerekwestreerden de op-
heffing wvan het verbod wil vorderen, de
voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op
vrijdag 27 maart 2009, 13:00 uur, en bepaalt voorts dat
gerekwestreerde, indien zij van de gereserveerde dag en
uur gebruik wil maken, zij dat zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk op woensdag 25 maart 2009, 13:00 uur,
zal melden aan de griffie van de afdeling kort geding
van deze rechtbank en dat zij de dagvaarding voor het
aflopen van die termijn zal doen betekenen;

3.7. weigert hetgeen meer of anders is verzocht ;

3.8. verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad;
3.9. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6
maanden na dagtekening van deze beschikking.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.H. Blok en in
het openbaar uitgesproken op 17 maart 2009 in aanwe-
zigheid van de griffier.
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