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3.4. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden
ingegaan.

4. De beoordeling
Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van V] ziin gebaseerd op zijn Beneluxmerk,
geldt dat de bevoegdheidsregeling van de Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna:
EEX II-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van
toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele
Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).! Uitgaande van dit oordeel
is de voorzieningenrechter internationaal bevoegd kennis te nemen van het verzoek op
grond van artikel 4 EEX II-Vo, omdat K- in Nederland woonachtig is. In het midden kan
blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal- of
van Benelux recht. Zowel toepassing van artikel 102 Rv als toepassing van artikel 4.6 lid 1
BVIE leidt namelijk tot bevoegdheid van deze voorzieningenrechter, nu de gestelde
merkinbreuk onder meer plaatsvindt op een website gericht op heel Nederland, derhalve ook
in het arrondissement Den Haag. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op
handelsnaamrechten, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd vanwege de
verknochtheid van die vorderingen met de merkenrechtelijke vorderingen. De bevoegdheid
van deze voorzieningenrechter is overigens niet bestreden.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisende belang bij de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de
gestelde (dreiging van) voortdurende inbreukmakende handelingen van K- en is overigens
niet bestreden.

Handelsnaaminbreuk

43. VI stc!t in het kader van de beoefening van zijn sport de bijnaam
“Babytank” te hebben (gekregen), waarbij die bijnaam volgens hem een gevestigde naam is
geworden in de wereld van het Braziliaans Jiu Jitsu. Dit laatste wordt door K[}, die de
gelijkluidende bijnaam “Baby Tank” draagt, uitdrukkelijk betwist. K- heeft evenwel niet
betwist dat “Babytank” (al dan niet met toevoegingen) onderscheidend is voor een
onderneming gericht op de activiteiten als voormeld, te minder nu ook KJJjj wijst op een
door haar in het geding gebracht overzicht van google-resultaten op de zoekterm
“babytank”. Dat laat zien dat daarbij met name de activiteiten van Vil (en KIlH
naar boven komen.

44.  KJjjj betwist dat het gebruik door VJJi] van de (handels)naam “Babytank”
voor kleding ouder is dan het hare (naar zij stelt vanaf begin 2014). Dat VIJjji§ voor zijn

! Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star), r.0. 34. NB: ten
tijde van dit arrest was de voorganger van de EEX [I-Vo van kracht.
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generieke of beschrijvende toevoegingen, doen aan die overeenkomst onvoldoende af om
verwarring te voorkomen.

4.9. Voorshands is er dan ook sprake van inbreuk op de handelsnaamrechten van

VIl
Merkinbreuk

4.10. VI is gelet op het voorgaande tevens als voor-voorgebruiker te goeder
trouw te beschouwen voor kleding, nu hij als eerste t-shirts en tanktops voorzien van het
teken “babytank” heeft aangeboden. Dat op de kleding van V] ook andere
(merk)tekens zijn aangebracht doet daaraan, anders dan K heeft betoogd, niet af. Het in
het oog springende gebruik van de aanduiding Babytank in combinatie met de manier
waarop de kleding wordt aangeboden — onder meer via een on /ine-medium dat is verbonden
aan de vechtsporttrainingen onder de naam “Babytank Martial Arts” — maakt zonder meer
duidelijk dat die aanduiding op de shirts bedoeld is om (ook) de herkomst ervan aan te
duiden. Naar voorlopig oordeel is het gebruik van de aanduiding Babytank op de onder 2.3
afgebeelde kledingstukken dan ook (tevens) aan te merken als merkgebruik in de zin van
voor-voorgebruik. Het merkdepot van Vil is dan ook niet te kwader trouw gedaan en

VI 2 zich daarop beroepen.

4.11.  Voorts heeft KJJJj de overeenstemming betwist tussen het merk BABYTANK en
het door haar gebruikte teken:

INDUSTRIES

Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij
het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten directe of
indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het
verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en
het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met
inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge
samenhang tussen de overeenstemming van het teken / merk en de soortgelijkheid van de
betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de
totaalindruk die door het teken/de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder
rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.
Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk.
Er moet sprake zijn van re€el verwarringsgevaar bij de gemiddeld geinformeerde,
omzichtige en oplettende gewone consument, gelet op de betrokken waren en diensten.

4.12.  Volgens deze maatstaf is er voorshands een sterke overeenstemming tussen merk
en teken in zowel visuele, auditieve als begripsmatige zin, zeker als in aanmerking wordt
genomen dat het verschil in begripsmatige en auditieve zin slechts bestaat uit de
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beschrijvende toevoeging “Industries”. De enkele omstandigheid dat Kjjjj een grafisch
vormgegeven logo hanteert, maakt evenmin dat er visueel veel afwijking bestaat omdat de
aanduiding BABY TANK in het logo nogal in het oog springt. In aanmerking genomen de
eveneens sterke soortgelijkheid van de waren (sportkleding) en de specifieke doelgroep
(sportbeoefenaren van vooral vechtsporten, en met name Braziliaanse Jiu Jitsu), wordt een
gevaar voor verwarring voorshands reéel geacht in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.
Er is dan ook van merkinbreuk door KJJjJj sprake.

4.13.  Aangezien de vorderingen reeds op basis van het handelsnaam- en merkenrecht
zijn toe te wijzen, kan beoordeling van het beroep op onrechtmatig handelen achterwege
blijven, althans heeft V] daartoe geen afzonderlijk spoedeisend belang gesteld.

Slotsom

4.14.  Op grond van het voorgaande is het gevorderde handelsnaam- en
merkinbreukverbod toewijsbaar. Om executieproblemen te voorkomen zal het verbod eerst
twee werkdagen na betekening van het vonnis van kracht worden. De aan het verbod te
verbinden dwangsom zal worden gemaximeerd.

Proceskosten

4.15.  KJjj} zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. V] maakt aanspraak op vergoeding van zijn volledige proceskosten
overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft als productie 9 een specificatie van zijn kosten
ten bedrage van in totaal € 4.058,62 overgelegd. Daarnaast heeft hij bij pleidooi een
aanvullende opgave gedaan ter hoogte van € 2.350,- ter zake van kosten gemaakt in het
kader van (de voorbereiding van) de mondelinge handeling. KjJjJj heeft tegen deze laatste
kosten bezwaar gemaakt, stellende dat deze te laat, want pas bij pleidooi, zijn gespecificeerd
en in het geding gebracht. Hoewel aan VI kan worden toegegeven dat werkelijke
specificatie van nog te maken kosten lastig kan zijn, kan daarvan wel vooraf een inschatting
worden gemaakt die — desnodig — ter zitting nog enigszins kan worden bijgesteld. In dit
geval heeft VIl evenwe! geen enkele schatting gemaakt zodat deze kosten in beginsel
als onvoldoende gespecificeerd moeten worden gepasseerd. Niettemin kan alsdan worden
teruggevallen op het indicatietarief, waarbij voor een eenvoudig kort geding als het
onderhavige een bedrag van € 6.000,- is geindiceerd. Indachtig dat bedrag, kon Kjjjjjj ermee
rekening houden dat — nu duidelijk was dat de kosten voor pleidooi nog niet daarin begrepen
waren — het verschil tussen € 6.000,- en het reeds gespecificeerde bedrag van € 4.058,62 op
die laatste kosten zou zien. Voor zover de gevorderde kosten € 6.000,- niet te boven gaan,
valt zodoende niet goed in te zien op welke wijze KJJjJj in haar verdediging zou zijn
geschaad door specificatie eerst ter zitting. De opgevoerde uren zijn ook niet verrassend,
terwijl het gehanteerde uurtarief reeds uit de eerdere specificatie bleek. De kosten van
VI v orden aldus begroot op € 6.000,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met

€ 285,- aan vast recht en € 88,71 aan explootkosten, in totaal derhalve op € 6.373,71, te
vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis. Dit bedrag
is exclusief eventueel verschuldigde btw, nu VJiJ desgevraagd te kennen heeft
gegeven de btw terug te kunnen vorderen. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen
grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl.
HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010: BL1116, NJ 2011/237).








