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arrest van 13 december 2016 

inzake 

1. LX1 
wonende te Beijing (China), 
2.. t'j1 
wonende te Beijiüg (China), 
3. Wishful Business B.V.1 

gevestigd te Beverwijk, 
4. DJ Belleer en Management Bcheer B.V., 
gevestigd te Beverwijk; 
5. F'asbion Gate Group B.V., 
gevestigd te HiUegom, 
6. Dreamer B.V. 
gevestigd te Beverwijk, 
appellanten in principaal appel, 
geïntimeerden in incidenteel appel, 
hierna te noemen: gezamenlijk appellanten en ieder afzonderlijk [X] <?__,., L<;[J WB, 
CxjBeheer, Fashion Gate Group en Dreamcr, 

advocaat: mr. G.P. Poiesz te Velsen-Noord, 

tegen 

1. Tommy I.filfiger Licensi:ng LLC., 
gevestig(j te New York (Verenigde Staten van Amerika), 
2. Tommy flilfiges· Europe B.V., 
gevestigd te Amsterdam., 
3. Tommy Hiltiger Licensing B.V., 
gevestigd te Amsterdam, 
geïntimeerden În principaal appel, 
appellanten in incidenteel appel, 
hierna te noemen: gezamenlijk TH en ieder af.wnderlijk THL enTHEen THL B.V., 
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam. 

Hetgeding 

Bij exploot van 1 mei 2015 zijn appellanten in hoger beroep gekomen van het door de 
rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 4 februari 2015. TH heeft de 
termijn waarop werd gedagvaard door mieir.lel van een anticipatie-exploot vervroegd. BU 
memorie van grieven hebben .f~ e.... E j] en WB (hierna gezamenlijk te noemen: 
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l::t ) c.s.) 49 grieven aangevoerd (er zijn twee grieven als 26 genummerd en twee grieven 
als 35) tegen voormeld (eind)vonnis en bet tussen pmtijen gewezen tussenvonnis van 20 
maart 2013. Bij "memorie van antwoord in principaal appel tevens houdende een 
voorwaardelijke memorie van grieven in incidenteel appel" met producties heeft TH de 
grieven bestreden en tevens incidenteel appel ingesteld onder aanvoering van vijf grieven 
met vermeerdering van haar eis. Daarbij heeft THL B.V. zich als partij in de procedure 
"gemeld". C':>ç) c.s. heeft hierop gereageerd bij memorie van antwoord in incidenteel appel. 

Vervolgens hebben partijen op 8 september 2016 de zaak doen bepleiten, ~.s. door mr. 
Poiesz, advocaat als voornoemd en TH door mr. C.S. Mastcnbroek, advocaat te Amsterdam, 
beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Na afloop van de pleidooien is arrest 
gevraagd. 

Beoordeling van bet hOger beroep 

I. De door de rechtbank in het tussenvonnis van 20 maart 20 t 3 vastgestelde feiten zijn 
niet in geschil. Ook het bofzaJ daarvan uitgaan. Deze feiten, alsmede hetgeen als enerzUds 
gesteld en anderzijds erkend of niet gemotiveerd betwist tussen partijen vaststaat, in 
aanmerking nemend, gaat het in deze zaak om het volgende. 

1.1 THL is een ondetnemirtg die zich bezighoudt met het ontwerp, de pt·oductie en de 
verkoop van sportieve kleding. Op 14 mei 20 14 heeft THL haar merkrechten overgedragen 
aan THL B.V. Het betreft onder meer de navolgende merkrechten: 

Het Beneh1xwoordmerk TOMMY HILFrGER dat op 23 december 1992 en J 9 
februari 1996 is gedeponeerd en vervolgens per I juli 1993 is ingeschreven onder nummer 
524087 respectieveHjk I december 1996 onder nummer 587912 voor waren in de klassen 3, 
14, I 8, 2t, 24 en 25, waaronder kleding, schoeisel en hoofddeksels; 

Het Beneluxbeeldmerk dat op 23 december 1992 en .19 februari 1996 is gedeponeerd 
en vervolgens per l augustus 1993 is ingeschreven onder nummer 525311 respectievelijk per 
l december 1996 onder nummer 588146 VOQr waren in de klassen 3, 14, 18, 21, 24 en 25, 
waaronder kleding, schoeisel en hoofddeksels, zoals hieronder weergegeven: 

het Gemeenschapswoordmerk TOMMY HILFlGER dat op I april 1996 is 
gedeponeerd en vervolgens per 16 oktober 1998 is ingeschreven onder nummer l31706 voor 
waren in de klassen 3, 18 en 25, waaronder kleding, schoeisel co hoofddeksels; 

het Gemeenschapsbeeldmerk dat op I april 1996 is gedeponeerd en vervolgens per 5 
juni 2000 is ingeschreven onder nummer \38529 voor waren in de klassen 3, 18 en 25, 
waaronder kleding, schoeisel en hoofddeksels, zoals hieronder w.eergegeven; 



laaknummcr· 200.178 . .364/01 

het Gemccnschnpsbeeldmerk dat op I mnnrt 2007 is gedeponeerd en vervolgens per 
I 0 npril2008 is ingeschreven onder nummer 5 726955 voor waren In do klassen 9, 14, 18 en 
2S, wonronder kleding, schoeisel en hoofddekselc;, zoals hieronder weergegeven: 

1.2 TI rE is thans licentienemer \<m nn. D.V. en brengt in de Europese Gemeenschap 
kleding en daarbij beho~e accessoires op d· markt onder \Wmocmde merken. 

1.3 C >c) is bestuurder en enig aandeelhouder van t;y] Beheer. l'?r) Beheer is op 
hanr beurt besnlllrder en enig aandeelhouder Vln Fashion Oat.: Group ü". v: en Fashion Gate 
Group B.V. is dit weer van Fashion Gate B.V, welke vennootschap sinds 11 januari 2011 
failliet is. 

I 4 C'fl is do echtgenote van t'x l en bestuurder en enig Mndeelhouder van 
Drcnmer, eerf Cinnnciêlc holdingmaatschappij die op hnnr beurt be&luurder en enig 
Rnndoolhoudcr is van WB, een groothandel In bovenkleding wonronder Import en export. 
WA h:td volgens hot handelsregister haar bezoekadres aan de Lnnn vnn Mecrcstcin 6 te 
Acvcrwijk. Voorheen dreefWB haar onderneming vanuit een bedrijfspand ottn de 
Fluorierweg 2lc te Alkmaar. 

1.5 Oegin 2011 heeft TH een stijging befTierlet io het aanbod op de Nederland~ m3rkt 
van namukkieding voorzien van haar merken. 

I 6 Jo maart 20 J I heen rn door de Stichting Nama.akbe trijdin~ (hierna: React) een 
t~aankoop laten doen bij bet Bongaarse bedrijfOutlet 4 You Kft. 
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In de vcrklaring VM de vertegenwoordiger vn React staat dat hij de kleding heeft a:fgehaaJd 
aan de Fluorietweg 21c te Alkmaar V.1W hij\\ erd geholpen door een manspersoon. Ook staat 
bierio d.tt de vertegen\\oordtger de kleding di~ in dozen was verp:'lkt, heen gecontroleerd en 
dat de inhoud overeenkwam met de bestelde ' lcding (30 !·shirt.", 30 polo's, .W shirts 30 
~weare" en 20 jeans voorzien van de merken) als vermeld op de fl\ctuur van Outlet 4 You 
KO van 21 maart 2011. 

t . 7 TH h(Cft noar aanleiding van deze proefnnokoop door e<:n privédete.:tive onderzoek 
lntcn verrichten naar de handel in namaakklec. ing. De privédetective opereerde onder de 
nomon 'Brian Vrede' en 'Luc Pengel'. Tijden~ do comparitie von p4rtijon heeft de 
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privédetective als volgt verklaard als opgenomen in het proces-verbaal: 

"Gomvalius verklaart als volgt. Gomvalhts is een onafhankelijke privédetective in Nederland 
en verricht builen Nederland werkzaamheden voor Reacl. Hij is niet in dienst van React. Het 
onderzoek naar tx~ heefl Gomvalhts verricht in opdracht van React. Hij handelde onder 
de schuilnaam Luc Pengel en Brian Vrede. Door een klant van TH is hij in contact gekomen 
met . C2) [<.) is agent van D { ' en biedt in de markt spûllen van r .x:) aan. 
ComvaUus heefl begrepen dat de relatie tussen. [ <. ) 1 CJ\j :1 heellang bestond Na 
diverse e-mailcorrespondentie over en weer tussen D()> :ijn zij op 13 juli 201 I 
kleding gaan bekijken in Lelystad. Daarbij was 4 ') aanwezig en hij heefl zich aan 
Co1!~valius voorgesteld als LX) Comvalius vroeg om een monster maar kreeg datniet van 
C)(> omdat er al genoeg probfemen waren met TH Na correspondentie over en weer russen 

Comvalius en l<:j de definitieve afspraak voor de levering gemaakt. Comvalius zou 
een kwitantie kur!!.?~n verkrijgen als hij contant zou hetalen aan de stockeigenaar ./:)() of 
aan zijn vrouw L ~ S Op 20 september 201 I vond de levering plaats. De locatie ·was 
geheim en werd pas op het laatste moment hekend gemaakt. . .LZ1 liet de goederen zien 
en samen met fX). heeft Comvalius de dozen geii1specteerd. Comvalius liep toen naar 
buiten om te bellen met degene die het geld zou komen brengen en heefl toen de deurwaarder 
gebeld. De e-mail correspondentie die is overgelegd als productie 15 en volgende ziet 
allemaal op de levering die op 20 september 2011 plaatsvond. De spullen kwamen uil 
Turkije van een leverancier van [~j Hoe het netwerk precies in elkaar z it weel Gomvalhts 
niet. Comvalius heeft alsnog voor de beslagen, na de inspectie, een sample van de kleding 
ontvangen. " 

1.8 
meer: 

In eene-mailbericht van 28juli 2011 van .LLJ aan Brian V rede staat onder 

"Beste Luc, 
Geen probleem voor de monster alleen is . t X J het land u:; voor een week. Ik kan dan pas 
voor de monster zorgen, ( ... ) . 
Ik ben bezig met een project Luc. Origineel Tommy met documenten en Ralph Lauren met 
documenten alleen is de prijs duw· niet die wij gewend zijn, maar misschien kunnen w!j een 
grote pluk weghalen en dan de jaktuur gebruiken voor alle ander Tommy en rl om die 
officieel te verkopen. ( .. .)" 

1.9 In eene-mailbericht van 29 juli 201 1 van . U) !an Brian Vrede staat: 

"Beste Luc, 
Hierbij de faktuur van de tonunie zoals afgesproken 
GrtAb" 

1.10 De betreffende factuur is gedateerd 29 juli 2011 en is afkomstig van Silkroad Stocks 
International Trading Ltd (hierna: Silkroad) te Engeland en vermeldt voor zover relevant: 

"Mixes stockjleece, po/os and tees 62.000 ê 11, 00 682.000,00 €" 

1.11 Op een print van 12 september 201 1 van de website 
WW\V.company~h.eck.co.uk/company/07486908 staat dat Silkroad op l 0 januari 2011 is 
opgericht. . - -~ staat als 'officer' van Silkroad vermeld. 
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I . 12 J n een e-mailbericht van ..DJ ,}an Brian Vrede van 1 0 augustus 2011 staat: 

"Beste Luc, 
Gistere.n dinsdag heb ik een aanbetaling van je ontvangen van het bedrag 5000,- euro voor 
de stock in Nederland 
Ik heb een kontrakt gemaakt tussen mij en de stockverkoper dat wij uiterlijk de eerste week 
september de resterende bedrag betalen en de goederen afnemen. 
Tol zover info 
Mvgr 

1.13 In een e-mail bericht van Brian Vrede aan D.) .. Jan 6 september 2011 staat 
onder meer: 

"( ... ) Rodney heeft via een contact van hem in Szn·iname vernomen dat ene i:)ç '] ook 
TH beschikbaar zou hebben voor inkoop in NL. Voor het geval dit ook de mensen zijn met 
·wie jij je zaken doet, wil ik niet dat dit dan "dubbel" gaat lopen. Ik williever nog dat jij er 
dan tussen blijft zitten want anders heb ik ook minder commissie en jij dan al helemaal niet. 
( ... )" 

1.14 In een ongedateerd e-mail bericht van . {<] m Brian Vrede staat: 

"( .. .) Het is dezelfde partij waar ik de aanbetaling op heb gedaa_n. (. . .)" 

1.15 In een e-mail bericht van. [2....) . tan Brian Vrede vim 9 september 20 IJ met 
onderwerp 'Tommy Nederland' staat onder meer: 
"( .. .) Ik heb info voor je betreft de dozen. ( .. .) ongeveer 11-12 pallets (16 dozen) broeken 
voor de truien ook ongeveer 11-12 pallets. ( .. .) " 

1.16 ln een e-mailbericht van Brian V rede aan L. ~") van 13 september 2011 met 
onderwerp 'Tommy Nederland' staat onder meer: 
"Net van Luc begrepen dat we aan de echtgenote ven 'TK) kunnen betalen f1..r j 
kunnen we wel een kwitantie ontvangen die dag vanfou ófhaar??" - J 

1.17 In eene-mailbericht van , Ç2j ~.Sn Brian Vrede van 16 september 2011 staat: 

"Beste Luc en Brian, 
Momenteel heb ik klaar laten zetten in Nederland het volgende van TH: 
5000 stuksjeans prijs 17,50 euro 
4500 sh1ks pullovers prijs 17,50 euro 
2500 stuks pullovers prijs 17,- euro 
Aanbetaald is 6000,- euro 
Mvgr 

1.18 De privédetective heeft aan TH laten weten dat de aan- en verkoop van de partij 
kleding gepland stond op 20 september 20 11 . 

1.19 Op 20 september 2011 heeft TH op drie plaatsen op ongeveer hetzelfde tijdstip de 
volgende beslagen doen leggen: 

1.19.1. ten laste van /X} . c.s. te Lelystad aan de Zuiveringsweg 48-D (het bezoekadres van 

5 
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Dion Trading B.V., een groothandel in onder andere onder- en bovenkleding) is door de 
deurwaarder als vcrmeld in het proces-verbaal in het bijzijn van een slotenmaker, een 
hulpofficier van justitie en een vertegenwoordiger van React gesproken met de aldaar 
aanwezige t.x) . . [2.'] en ene LucPengel en is in beslag genomen een achttal pallets 
met dozen jeans en sweaters alsmede uit de auto van Z'xJ Sén overhemd en twee pullovers. 
De in beslog genomen goederen zijn ü1 gerechtelijke bewaring gegeven aan React. Ook is 
conservatoir bewijsbeslag gelegd op diverse mobiele telefoons en gegevensdragers en alle 
data op deze gegevensdragers. Forensische kopieën van de in beslag genomen data zijn in 
bewaring gegeven aan Digijuris B.V. (hierna: Digijuris) en alle o riginele gegevensdragers 
zijn op last van de FIOD ECD overgedragen aan de FIOID ECD (hierna: het beslag Lelystad). 

l.l9.2. ten laste van CX")t c.s. en .CZ.J J te Bevenvijk aan de LaPr. van Me::-,~··:~ ·· '· (i;,~~ 
toenmalig woonadres van t')( 1 e-. l:y) en het bezoekadres van · r)() t3ebeer en 
Fashion Gate Group) heeft de deurwaaráer als vermeld im het proces-verbaal in het bijzün 
van een slotenmaker, een IT-spccialist van Digijuris en een hulpofficier vanjustitie alle 
aangetroffen gegevensdragers en alle gegevens en/of data op die gegevensdragers in 
conservatoir bewijsbeslag genomen. Forensische kopieën van de in beslag genomen data zijn 
in bewaring gegeven aan Digijuris en alle originele gegevensdragers zijn op last van de 
FfOD ECD overgedragen aan de FIOD ECD. (hierna: bet beslag Beverwijk) 

1.19 J. ten laste van JX] c.s. en [iJ te Alkmaar aan de Fluorietweg 21 c (het 
bezoekadres van Wishful Business en Dreamcr) zijn door de deurwaarder als vermeld in het 
proces-verbaal in hel bijzijn van een slotenmaker, een lT -specialist van Digijuris, een 
hulpofficier vanjustitie en een vertegenwooroiger van React 16 kledingstukken voorzien van 
de merken die op kleerhangers hingen in conset'Vatoir beslag totafgifte genomen en in 
bewaring gegeven aan React Ook is conserv&toir bewijsbeslag gelegd op een mobiele 
telefoon en aantal gegevensdragers en alle data op deze gegevensdragers. Forensische 
kopiei!n van de in beslag genomen data zijn in bewaring gegeven aan Digijuris en alle 
originele gegevensdragers zijn op last van de FIOD ECD overgedragen aan de FIOD ECD 
(hierna: het beslag Alkmaar). 

1.20 Op 19 oktober 2011 heeft TH- na een tip te hebben ontvangen dat een deel van de 
kleding behorende tot de levering die op 20 september 20 11 plaatsvond zich aldaar zou 
bevinden- ten laste van I:-IC) . c.s. door de deurwaarder als vermeld in het proces-verbaal in 
het bijzijn van een slotenmaker, een hulpofficier van justitie en een vertegenwoordiger van 
React conservatoi'r beslag tot afgifte doen leggen op 348 dozen met kleding voorzien van de 
merken (jeans, sweaters, polo's, t-shirts en overhemden) in eeu loods aan do Lijnbaan 30 re 
Heemskerk in de d irecte omgeving van het toenmalige feitelijke woonadres vw i'X1 en 

C.1 > c Heemskerk aan de Rijksstraatweg 39. ln het proces-verbaal heeft de 
deurwaarder opgenomen dat de heer~ (verhuurder van de woning aan Zx: 1 hierna: 

heeft verklaard dat hij de deurwaarder toegang tot de loods kon verschaffen, dat 
de loods huurde en weer onderverhuurde aan Pc-)c en dat de goederen in de loods 

:oebehoordcn, en dat hij cf.e deurwaarde later een kopie van de onderhuurovereenkomst 
zou sturen. De in beslag srenomen kleding is in gerechtelijke bewaring gegeven aan React In 
de woning van ./:>< 1 en L~ 1 rs geen kleding aangetroffen. 

2. lu eerste aanleg heeft Til in de hoofdzaak gevorderd - samengevat - bij vonnis, 
uitvoerbaar bij voorraad, (I) een merkinbreukverbod en een verbod op onrechtmatig 
handelen in groepsverband dan wel individt.eel, (Il) een vcrklaring voor recht dat gedaagden 
onrechtmatig hebbeu gehandeld, (UI) veroordeling tot opgave van leveranciers, herkomst· en 
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distributiekanalen, professionele afnemers, aantallen, prijzen, leverdata, (IV) een bevel een 
briefte sturen aan afnemers van gedaagden met verzoek tot retournering van geleverde 
kleding, (V) een bevel tot afgifte van kleding ter vernietiging, (VI) inzage in de beslagen 
administratie van .[X] ;.s. en, .è"l_'\. , (VII) een bevel tot het verschaffen van 
bescheiden, (VIn) hoofdelijke veroord'bling tot betaling van schadevergoeding te 
vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag der 
algehele voldoening, (TX) hoofdelijke veroordeling tot betaling van winstafdracht, (X) 
veroordeling tot opgave van vermogen, een en ander (behoudens de gevorderde verklaring 
voor recht, schadevergoeding en winstafdracht) op straffe van verbeurte van een dwangsom, 
en onder hoofdelijke veroordeling tot voldoening van de proceskosten confonn artikel 1 0 19h 
Wetboek van Rechtsvordering (hierna: Rv). 

3. Bij tussenvonnis van 20 maart 2013 heeft de rechtbank (in het in eerste aanleg 
aanhangige incident) .l::Xj c.s. bevolen om een door TH aan te wijzen registeraccountant op 
diens eerste verzoek inzage te verlenen in de in beslag genomen fysieke bescheidenen/of 
digitale bestanden zodat hij kan onderzoeken of deze bescheiden en/ of bestanden het 
vermoeden ondersteunen dat l:)(J c.s. 1) handelingen heeft vcrricht die- kort gezegd -
merkinbreuk opleveren en/of2) anderszins bet rokken was bij de handel in kleding voorzien 
van de merken en welke rol ieder van .fx) . c.s. bij het gebruik van de merken dan wel bij de 
betreffende handelingen speelde. 
De zaak is voorts aangehouden tot nadat de registeraccountant kennis had genomen van de in 
beslag genomen fysieke en digitale bestanden en (bij voldoening aan de in het vonnis 
omschreven voorwaarden) zijn bevindingen aan TH had gerapporteerd. 

4. Nadat zowel TH als (x] c.s. een akte met producties (waaronder voornoemd 
rapport) had genomen, heeft de rechtbank bij e indvonnis (samengevat weergegeven) onder 
meer: 
- ' Öc') ~n WB bevolen om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de 
Gemeenschapsmerken van TH te staken, 
- -f)(\ WB en .t'-{1 bevolen om met onmiddellijke ingang elk onrechtmatig 
handeiên jegens TH td staken, 
- alledrie op straffe van een dwangsom van € 5.000 met een maximum van € 50;000, 
- l)Çj .r C j 1 hoofdelijk veroordeeld tot betaling van schadevergoeding nader op 
te maken bij staat, en/of winstafdracht (uit hoofde van onrechtmatige daad, art. 6:162 BW), 

txj :n WB ieder veroordeeld tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij 
staat, en/ of winstafdracht (op grond van art. 14 en I 0 I GMVo jo. art. 2.22 BVIE en art. 22 
lid 4 GMVo jo. art. 2.32 BVIE), 

D:J WB en .C.~J 1 hoofdelijk veroordeeld in de proceskosten, die zijn begroot op 
€ 33.128,84. 

5. In het principaal hoger beroep heeft{5j . c.s. gevorderd de vonnissen van de 
rechtbank te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van TH afte wijzen met 
veroordeling van TH in de proceskosten in beide instanties en de nakosten, vermeerderd met 
de wettelijke rente. In incidenteel appel heeft TH gevorderd, na vermeerdering van eis, het 
eindvonnis te vern ietigen voor zover het betreft de afwijzing van de vordering een verbod op 
te leggen om nog langer inbreuk te maken op de merkrechten van TH en, opnieuw 
rechtdoende, de vordering ten ~anzien van IJ<-) .. s. alsnog geheel toe te wijzen, alsmede te 
verklaren vo~r recht dat l .[)(3 . onrechtmatig hebben gehandeld door niet aan het vonn is 
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in eerste aanleg te voldoen en een gebod op te leggen de daardoor veroorzaakte schade aan 
TH te voldoen, alsmed~ de gemaximeerde dwangsom per geïntimeerde te vcrhogen naar 
€ 250.000,-, alsmede P\j c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, 
te vermeerderen met wettelijke rente, en de volledige proceskosten ingevolge artikel I 0 19h 
Rv. 

Niet-ontvankelijkheid L~ t Beheer, Fashion Gate Group en Dreamer 

8 

6. Namens~ Beheer, Fashion Gate Group en Dreamer zijn geen grieven naar voren 
gebracht zodat zij niet ontvankelijk zullen worden verklaard in het hoger beroep. 

THL B. V. als procespart (i 

7. Bij memorie van antwoord heeft TH aangegeven dat ~ij haar merken, die in eerste 
aanleg nog werden gehouden door THL, heeft overgedragen aan THL B.V. THE is . 
inmiddels licentienemer van THL B.V. Dit betekent dat THL B.V. inmiddels de werkelijk 
belanghebbende is. THL houdt tevens haar belang in deze procedure nu de feiten zien op de 
~riode dat THL nog merkhouder was en blUft derhalve ook procespartij. 
lX'S c.s. heeft geen bezwaar gemaakt tegen de omstandigheid dat THL B.V. zich eerst bij 
memorie van antwoord als procespartij heeft gemeld in deze appelproeed ure. Nu zowel TI IL 
als THL B.V. belanghebbende is bij de uitkomst van de procedure is het hofvan oordeel dat 
de appelprocedure zowel op naam van de overdragende als op naam van de partij aan wie is 
overgedragen kan worden gevoerd (vgl. TIR I J september 1996, ECLI:NL:HR: 1996: ZC213, 
NJ 1997, 177). 

Besprelóng van de grieven in pducipaal en incidentcel appel 

Betrokkenheid Lelystad 

8. De principale grieven I tot en met 15 en 26 (I) zijn gericht tegen het oordeel van de 
rechtbank dat ~) :n 1 Dj) )etrokken zijn geweest bij het faciliteren van 
merkinbreuk met betrekking tot de in beslag genomen kleding in Lelystad. Voorzover zij 
tevens gericht zijn tegen de gebeurtenissen in Heemskerk zullen zij hierna worden 
besproken. In de toelichting op de grieven heeft ~ ~.s. aangevoerd dat .fr) .n Lelystad 
aanwezig was omdat hem was gevraagd om een partij TH-kleding te b~ordelen. C}.j 
betwist bij gebrek aan wetenschap de stockeigenaar te zijn waarop JZ) oelt en 
begrijpt niet hoe TH kan volhouden dat hij daar aanwezig was om betaling in ontvangst te 
nemen. Peite!j.ik~-fcdragingen die het faciliteren van merkinbreuk zouden kunnen dragen 
ontbreken. L::J j .vas in het geheel niet aamvezig. Oe overwegingen van de rechtbank 
zijn gebaseerd op veronderstellingen en niet op de waardering van het bewijs dat voor 
hand1~ is, aldu~ i}-) c.s. Daarbij komt dat aan de verklaring van de privédetective en die 
van .L~ seen, althans een beperkte bewijskracht toe komt. 
Ook TH !leeft haar ~e_de incidentele grief gericht tegen voornoemd oordeel. TH heeft (kort 
gezegd) betoogd datL>(J zelf merkinbreuk heeft gepleegd. De grieven lenen zich voor 
gezamenlijke behandeling. 
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9. Oe rechtbank heeft 0\<erwogen dat f}rl c.s. he rtlaas van de priv~clcctive rond de 
in peetie "'M de llc:ding voorzien van de me~n op 13 juli 2011 waarbij DQ .an de 
priv~etective en lL} :Jcdingmonsters !Keft getoond, slechts bü gebrek aan 
weten~hap heeft beh\ !lot en dat hij deze betwi~ ting had moeten motiveren. /X J :.s. heeft 
weliswaar ~n grief(llrief 4) gericht tegen dat oordeel mnar hij heeft dez.c (!lief niet nader 
toer,elicht. Ook heeft hij zijn bet\visting sn bog ·r be~p niet nader gemotiveerd hetgeen wel 
op zijn weg had ~legen. Het relaas van de prh ódctectivo Is daarmee onvoldoende 
wccr:-;proken. J><j heeft niet betwist dat hij annwc:r.ig is geweest op 20 sc~cmber 2011 in 
I ,olystfld . Mut de rcchthank is het hof van oord,;el dut de vcrkinring dio I~. ~ vnor zîjn 
nnnwezlghoid in Lelystnd heeft gegeven, namolij k dat ~l loor C .. , bcl!lllurdcr en enig 
aandeelhouder van Dion, was verzocht om een part ij afgckourdo kledin~ les in'lpccteren, niet 
ovortui$1, nu Immers op het7.elfde moment de r.fnemer van de pnrtlj kleding annwc1jg was 
nm d~ o:utlj in ontvangst~ nemen en te betalen Gelet wrop had het op de we!' gelegen van 

CJ< J . it vcrweer nader te onderbouwen Nu h ~ dat heeft nagelaten gaat het hof d3atun als 
onvoldoende onderbouwd voorbij_ Daar komt 10g bij ebt uit de e-mailwis<el1ng t.u~<en 
til n Brfan Vrede (zie 1.13 eo 1.14) \"Clgt dat C2J ~an u r ing dat het een 

partij betto van 1:() en dat 3aJl bcm b.•taaJd moest \VOrden )(\ heeft n!et 
weersp[Oken dat hij D..) nt en zaken rret hem doet. Voorts 1 at vast dat in de auto 
van()() een namaak TH-mrerhemd en tw\.-e 1:1m:Wt TI~·lnlien, denalve nbmllcnakcnde 
kledin kken, zijn aangctroffe:1. ln het k.ada van de' uretering \'In her ·wijs moeten 
\ OOtnoemde omstandigheden niet. zoals~ 1 kennelijk bctoo&t, afmndcr!Uk worden 
beoordeeld maar In onderl~ verband en s:unc nhang worden ~osen. D:u de \>cr'klaring 
\'an Comvaliu dat m :em liet weten d~l de p3rtij \"110 .Dà Wl! en dat urJl(j 
bet ald kon worden in toYene een de auditu-verklaring betreft doet ebarun niet af. Naar bet 
oordeel van het hof moewn de genoemde oms andighedcn. in ondcrlln~ vcrbAnd bnien, tot 
de conclutle leid~:n dat .LX J .elfTH-goederc't hed\ verkocht en in voorrn:ad h~ft gehad. 
Nu hij daarvoor geen toestemming van TH had, heet\ hij hlcnncc inbreuk g.cmn~kt op de 
merkrechten vnn Tit. In zoverre slaagt grief2 in incidcnlc:cl nppcl en folen de grieven van 

1~~ 
10. Met betrekking tot [VJ tecfl TH gestekt dut hu.ar betrokkenheid volgt uit de 
e-mail vnn Brinn Vrede aan {Z] l'l!Arin wordt ungegevco dat o.an haar kon worden 
betaald. Voorts heeft TH aangevoerd dat gelij.<tijdig met hel ~lallin Lelyuad beslag is 
gelegd !!\ h~1 bedrijfspand van (een vennootscruap va·) I [l{J 1 AllcnMT en dat hier 16 
<tuk'i (originele) TH-kledingstukken zijn ungc~ffcn, die in uituliik overeen~mmen, met 
de (namaak) kledingstukken die zijn aangetto Ten bij het beslag in l.elystad en Heemskerk. 
Het gaat steeds om Madison spijkerbroeken, overhemden, donkerblauw~ en kaki jacks en 
roze en donkerbla we V-bals t:rui..'"Il. Daarbij heeft Tif ûeb op het standpunt gesteld ebt 
unncmetük is dat de originele ldedingstukken zijn un~ekocht en in ' oonud chouden met 
het doel deze te kopl!ren dan \\-'el als verkoop-nodel te g 'Kuiken 

11. Anders dan de rec:hibank is bet hof van oordeel d.1: [YJ en unzien \llll het 
noemen \'l\n h~tar naaM afs degeae aan ~1e bculd kon worden in de e-mail van Brian Vrede 
aan f4! . (1ie hiervoor onder 1.16) kon volstann met een bctwl5tin~ bij gebrek aan 
wcten~hap. Niet \'alt immers in te zien wat zJ meer of antiers danrttgen had kunnen 
aanvoerc!lt I tet enkele feit dat de aangetroffe1 originele kledingstukken in het bedrijfc;pand 
von 1[)/J 1 in AJkmoar qua type kleding, modol en kieurntelling ovorol)n komen met de 
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namaakartikelen die in Lelystad in beslag zijn genomen, acht het hof onvoldoende om aan te 
nemen dat [Y) daarbij betrokken is geweeq. Aangezien de bewijsi3St van de 
betrokkenheid van C 'jj bij de in beshg genomen Ieleding in Lelystad op Til rust, zal 
zij confonn haar bewijsaanbod, in de gelegenheid worden gesteld dit bewijs te leveren. De 
overige grieven behoeven geen afzonderlijke bespreking. 

Retrokkenheid proefaankoop Alkmaar en beslag Alkmrmr 

12, Do principale grieven 16 tot en met 25 zijn gerlc'ht tcgon het oordcel van de 
rechtbank d!tt WB door haar betrokkenheid bU de proefaankoop en bij de in beslllg genomen 
nnmnnkldoding in Alkmaar merkinbreuk heeft gcfncilltcord en daurmcc onrechtmatig heefi 
gehandeld jegens TH. Cl() t c.s. betwist daarbij de inhoud van de verklaring van ~ 
waarh_ii..)vordt aangevoerd dat de door ~mschrcvcn persoon onbekend is bijL)(j 
c.s. j)cJ c.s. sluit voorts niet uit dat de betrokken persoon banden had met de oude 
verhuurder (Kris taJ B.V.) die wellicht nog over sleutels van het pand beschikte en nog 
partüen kleding in het door WB gehuurde pand en met toestemming van Wa had 
opgeslagen Zowel Dreamer als WB stond op het adres ingeschreven zodat de rechtbank niet 
zonder meer hRd mogen oordelen dat WB de merkinbreuk heeft gcfacilitcerd, aldus .!3<] 
c.s. TH heeft geen grief gericht tegen het oorort van de rechtbank (r.o. 2. I 2 van bet 
eindvonnis) dat zij nie[ langer stelt dat ( ~ m \Crband met de~~ a~nkoop 
merkinbreuk heeft gefaciliteerd. 

13. Vast staat dat React in maart 201 J bij een proefMnkoop namaakkleding voorzien 
van TH-tekens heeft gekocht Yan Outlet 4 You. ~ kleding is afgehaald bij de 
bedrijfsmimte van WB in Alkmaar. Anders d1n pleidooi heeft aangevoerd, is 
hier geen sprake van een de auditu-verklaring nu hierover uit eigen wetenschap 
heef\ verklAard. Facturen aan Outlet 4 You bmen voor 10 ndministrntle van WB . . LXJ. 
c .~. heef\: erkend dat WB het pand huurde. Zonder nadcro onderbouwing, die ontbreekt, kan 
niet worden vastgesteld dat de oude verhuurder nog over sleutels van het pand zou 
beschikkon en daar spullen zou hebben opgeslagen. De stelling dat een voor Cx'J c.s. 
onbekende persoon toegang zou hebben tot de door WB goht1urde bcdrUfsmlmtc wordt dan 
ook gepasseerd. Ook aan de stelling van tx'1 ~.s. dat do kl~:ding z.ou toobchorcn aan de 
oude vcrhuurder (Kristal Beheer) gaat het ho"' als onvoldoende onderbouwd voorbij. Bij deze 
stand van zaken komt het hof aan het bewijsaanbod niet too. Tot slot is WB de huurder van 
de bedrijfsruimte en niet Dreamer zodat de betrokkenheid van WB dnanncc vast staat. Oe 
grieven fnlen derhalve. 

Bctrolclc~nheul Heemskerk 

I 4. (><' J c.s. heeft de ~ven I 0 tot en met IS tevc:tlS gericht tegen he1 oordcel van de 
rech!b:lnk d3t [Y:l ~ [~ bctrokke 1 waren bij bet in voorrnad houden van Til­
kleding in llcemskerL De grief l en 2 in inctdcnt~l a_epel kornen op tegen bel oordeel \1Ul 

de rcehtbank dat niet kan worden vastgeste Ie dat Kj uurder was van de loods in 
Heemskerk dan wel feitelijk houder van de aldaar in bcs1ag genomen kleding Oe grieven 
lenen zich voor gezamenlijke behandeling. 

IS. Op 19 oktober 201 I zijn 348 dozen met inbreukmakende TH-kleding in Heemskerk 
aangc:troffen in een loods aan de Lijnbaan 30. TH heeft zich op hc:t standpunt gesteld dat de 
goed..:ren in de loods toebehoren aan[K) Daartoe heeft zij con proces-verbaal van 19 
oktober 201 1 overgelegd, opgemaakt door twee deurwaarders (Boer on IJragstra. productie 7 
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bij memorie van antwoord}, waarin zij hebben opgenomen d:u~ heeft verklaard dat hij 
de loods heeft onderverhuurd aan~)() en dat de goederen in de loods in eigendom 
toebehoren aan c.Dç1 4o c.s. beeft aangevCicrd dat~ de ruimte heen verhuurd aan 
de heer Joris. Hij heeft daartoe de huurovereerkomst van~ met Joris overgelegd en een 
verkinring van~ van 4 ok-tober 2012 (productie G7 in eerste annleg) waarin deze 
aungecn dat hij het voornoemde nooit tegen de deurwaarders heeft gezegd. 

16. I let hof overweegt als volgt. Omdat de deurwaarder zich zal moeten vergewissen dat 
hij beslag legt op goederen van de schuldenaar is, voor ?.over in het proces-vefbaal is 
wecr~cilovcn dat - r heeft verklaard dat dt: goederen ln de loods in eigendom toebehoren 
onn D<1 $prakc van een verklaring van een ambtennar binnon de kring vnn zijn 
bevoegdheid. Het proces-verbaal van 19 oktober 20 11 van de deurwaarders levert in zoverre 
dnn ook dwingend bewijs als bedoeld in art. I 57 lid 1 Rv op. Onduidelijkheid over het 
onderscheid tussen woning en bedrijfshal heeft het hof niet geco~nteerd. Op grond van art. 
IS I lid 2 Rv staat tegen dwingend bewijs tegenbewijs vrij. Nu lX) ocwijs heeft 
aangeboden, mi het hof hem toelaten tot het leveren van tegenbewijs. 

17. Voor wat betreft de betrokkenheid van t::/J bij de in beslag genomen 
goederen in Heemskerk verwijst bet hof naar 'letgecn is overwogen in r o I 0 en IJ . TH zal 
in de gelegenheid worden gesteld bewijs te Ie ~eren van haar stelling dat 0') 
betrokken was bij de op 19 oktober 201 1 in beslag genomen kleding in Heemskerk. 

Houdel in TH-kleding vanaf2005 (los van vo >rmelde hcmdelingtm} 

18. De grieven 26(2) tot en met 32 zijn gericht tegen het oordeel dat .D(j als vennoot 
van Primet1a v.o.f. hoofdelijk verbonden v•as voor de verbintenissen van de v.o.f., dat]).. I 
in 2005 en 2006 (mede) nan de merkhouder voorbchouden handelingen heeft verricht en dat 
WB In 2010 kleding voorzien van TH-tekens zonder toestemming heeft vcrkocht binnen 
Europa. [X) heeft betoogd dat hij slechts annsprnkelijk is in het gcvnl de inbreuk aan de 
vofkan worden toegerekend en dat de vennoten eerst hoofdelijk aansprakelijk zijn op het 
moment dot het vermogen van de vof tekort schiet. Voorts hooft hij betoogd dat TH tot en 
met 2006 zAken heeft gedaan met (>(I Om die reden kon Tl l niet bloot stellen dat zij voor 
de kleding acen toestemming heeft verleend. Voorts blijkt uit de facturen dat Primetta v.o.f. 
de kledingstukken heeft gekocht van West-Oost Trading Company BV, die de kleding van 
TI I heeft gekocht Primetta v.o.f. is feitolijk in 2006 in Fashion Gate B.V. opgegaan. Ook 
W 0 heeft zich op het standpunt gesteld dat z j kleding heeft verkocht die met toestemming 
van TH in het vcrkeer is gebracht. 

19. Voorop gesteld moet worden dal een vof geen rechtspersoonlijkheid kent. lndien 
lYJ mddels 7Jjn vof inbreukmakende kleding vcrhanddt, pleegt hij zelf merkinbreuk en is 

hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk. Voor zover wordt betoogd dat DèJ (als voormalig 
vennoot vnn Primetta v.o.f.) en WB geen merkinbreuk hebben gepleegd, geldt het volgende. 
De stelplicht en de bewijsJast dat de facturen van 1owel ()\) .s WO zien op kledjng dtie 
met tocsw_~ming van TH voor bet eerst op de marl<t in Europa is verhandeld. rusten op -,(") 
en WO U(.) c.s. heeft aangevoerd dat Pri~reua vof de klcdsngstukken heeft gekocht van de 
West-Oost Trading Comp~ny, die de kleding van TH heeft gekocht Tot en met 2006 heeft 
Tl I u ken gedaan met -l-X> .D() c.s. heef daarbij opgemerkt dnl het om 'seconds' gaat, 
tweede keus, waarvan TI-I gewoon \vas die \>ia de niet reguliere handelskanalen le 
distribueren . ~) (heeft bewijs aangeboden van zijn stelling dat West-Oost Trading 
Company een 'hàndelspnrtner van TH is geweest en dat Primctta v.o.f. feitelijk in 2006 in 
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Fashion Gate is opgegaan. 

20. Anders dan 1XJ c.s. aanvoert, is hier geen sprake van een blote ontkenning van TH 
van de stelling dat de kleding met haar toestemming in het verkeer is gebracht. TH heeft 
erkend dat West-Oost Trading Company handelspartner van TH is geweest maar heeft 
daaraan toegevoegd dat 1)?J in 2006 sleehls één maal een partij van TH heeft gekocht TH 
heeft voorts gemotiveerd aangevoerd, onder meer onder verwijzing naar de akte van 27 
november 2013, dat alle aangetroffen facturen vervalst moeten zijn aangezien de 
inkoopfacturen niet voorkomen in de administratie van TH en de afnemers ook niet bekend 
zijn bij TH. Bovendien komen er geen prijzen per stuk op de facturen voor en, indien de 
prijzen wel worden vermeld, dan zijn deze veel te laag. Ook andere elementen (zoals de 
omschrijving van kleding, de kleuromschrijving en de style numbers) in de aangetroffen 
fRrturen wijken af van die in de originele facturen van TH. Deze stellingen van TH heeft 
t?<J ..:.s. niet, ook niet in hoger beroep, voldoende weersproken en evenmin heeft[~) c.s. 
zijn eigen stellingen nader onderbouwd. Gelet op het bovenstaande gaat het hof aan de 
stelling dat de kled ing met toestemming van TH in het verkeer is gebracht, als onvoldoende 
onderbouwd voorbij. 

21. Dat Primetta v.o.f. feitelijk in 2006 al in Fashion Gate is opgegaan, strookt niet met 
het fe it dat in en ook na 2006 facturen zijn gericht aan Primetta v.o.f. ofverst1mrd zijn op 
naam van Primetta v.o.f. (zie bijlage 1, V2 tot en met V6). De stelling dat sprake is geweest 
van een fout bij de KvK waardoor beëindiging van Primetta v.o.f. eind 2006 niet is 
geregistreerd, is door fX) tiet onderbouwd. Uit de door ',C~-J c.s. overgelegde producties 
I en 2 bij memorie van grieven kan ook niet worden afgeleid dat Fashion Gate B.V. de 
verplichtingen van Primetta v.o.f. heeft overgenomen. Deze stelling wordt dan ook als 
onvoldoende onderbouwd verworpen. Gelet op het voorgaande komt het hof aan het door 
[X J .s. gedane bewijsaanbod niet toe. 

Vermeerdering van eis TH en dwangsom 

22. TH heeft zich op het standpunt gesteld dat het niet voldoen van . G(J ;, aan het 
vonnis een zelfstandig onrechtmatig han·delen oplevert en heeft een verklaring voor recht 
gevraaed en een gebod om een de daardoor veroorzaakte schade aan TH te voldoen. 
Me· J:)(j is het hofvan oordeel dat het enkele niet voldoen aan een vonnis niet zonder 
meer een onrechtmatige daad oplevert. Bijkomende omstandigheden of feiten zijn gesteld 
noch gebleken. De gevorderde verklaring voor recht en het gebod tot schadevergoeding zal 
derhalve worden afgewezen. Wel ziet het hof in de omstandigheid dat niet wordt voldaa11 aan 
het bestreden vonnis aanleiding om in hoger beroep het maximum van de dwangsom te 
verhogen naar € 250.000,-. In zoverre s laagt de vijfde grief in incidenteel appel. 

23. [n afWachting van de hiervoor ondet r.o. 11, 16 en 17 genoemde bewijslevering 
wordt iedere verdere beslissing aangehouden. 

Beslissing 

Het hof: 

- la~.TJ:! toe tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit valt af te leiden dat 
LY J . betrokken was bij de op 20 september 2011 in beslag genomen kleding in 
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Lelystad. alsmede bij de op 19 oktober 20 l l in beslag genomen kleding in Heemskerk; 

- laat .D(] ;,s. toe tot tegenbewijs tegen het uit het proces-verbaal van 19 oktober 2011 
voortvloeiende dwingend bewijs dat - r heeft vcrkJaard dat) de op 19,-oktober 2011 
aangetroffen goederen in d~ loods aan de Lijnbaan 30 te Heemskerk aan /....K] 
toebehoren; 

13 

bepaalt dat, indien TH enZ:.x:J c.s. getuigen willen doen horen, de getuigenverhoren 
zullen worden gehouden in een der zittingszaleo van het Paleis van Justitie aan de Prins 
Clauslaan 60 te Den Haag ten overstaan van de hierbij benoemde raadsheer-commissaris 
mr. M.P.J. Ruijpers, op dinsdag 21 maa1·t 2017 om 9.30 uur, 

bepaalt dat, indien één der partijen binnen veertien dagen na heden, onder gelijktijdige 
opgave van de verhinderdata van beide partijen en de te horen getuigen in de maanden 
april tot en met juni van 2017, opgeeft dan verhinderd te zijn, de raadsheer-commissaris 
(in beginsel eenmalig) een nadere datum en tijdstip voor de getuigenverhoren zal 
vaststellen; 

verstaat dat het hof reeds beschikt over een kopie van de volledige procesdossiers in 
eerste aanleg en in hoger beroep, inclusief producties, zodat overlegging daarvan voor 
het getuigenverhoor niet nodig is; 

houdt iedere verdere beslissing aan. 

Dit arr~st is gewezen door mrs. M.P.J. Ruijpers, A.D. Kiers-Becking en C.JJ.C. van Nispen 
en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 december 2016 in aanwezigheid van de 
griffier. 






