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• In naam van de Koning 
vonnis 

RECHTBANK ROTTERDAM 

Team handel en haven 

zaaknummer / rolnurnmer: C/ 10/550483 / HA ZA 18-489 

Vonnis van 13 november 2019 

in de zaak van 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
TRA VELTREX GMBH, 
gevestigd te Keulen, 
eiseres in conventie, 
verweerster in reconventie, 
advocaat mr. J.F.A. de Voldere te Amsterdam. 

tegen 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
ROTTERDAM LEISURE HOLDING BV, 
gevestigd te Rotterdam. 
gedaagde in conventi~, 
eiseres in reconventie, 
advocaat mr. A.A.A.C. van Nieuwenhuizen te Amsterdam. 

Partijen zullen hierna TravelTrex en RLH genoemd worden. 

1. De procedure 

1. 1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- de dagvaarding van 26 apri l 2018, met producties I t/m 21; 
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in (voorwaardel ijke) reconventie, met 
producties I t/m 10: 
- de brief van deze rechtbank van 5 september 2019 waarbij een comparitie is bepaald. 
- de conclusie van antwoord in (voon:vaardelijke) reconventie tevens houdende akte 
overlegging producties. met producties 22 t/m 49: 
- de fax van 27 november aan de zijde van TravelT,:ex, met productie 50: 
- de akte overlegging producties tevens houdende akte vermeerdering van (voorwaardelijke) 
eis in reconventie en opgave proceskosten van RLH; 
- het proces-verbaal van de op 12 december 20 18 gehouden comparitie van partijen en de ter 
gelegenheid daarvan overgelegde pleit- en comparitieaante"keningen van TravelTrex 
respectievelijk RLH; 
- op verzoek van partijen is de zaak vervolgens enige tijd aangehouden teneinde hen in de 
gelegenheid te stellen (verder) te onderhandelen: 
- na bericht van partijen op 6 februari 2019 is de zaak naar de rol van 20 februari 2019 
verwezen voor het nemen van een akte aan de zijde van RLH: 
- op 20 februari 20 19 is een akte niet dienen verleend aan de zijde van RLH. 
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1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 

2. De feiten 

2. 1. Travelîrex is een in Duitsland gevestigde onderneming (GmbH) die is opgericht 
in 1999. 

2.2. De oprichter van (nu) Travelîrex heeft voordien, dat wil zeggen in 1998, 
samengewerkt met de in Nederland gevestigde onderneming TravelTrex B.V. onder de 
naam SnowTrex. 

2 

2.3. Trave!Trex houdt zich sinds haar oprichting in 1999 bezig met het organiseren van 
onder meer wintersporireizen in Europa. In Duitsland doet zij dat onder de naam SnowTrex. 
In de Benelux is Trave!Trex onde·r de naam WinterTrex actief. 

2.4. TravelTrex is blijkens afschriften uit de merkenregisters (van april 2018) houdster 
van (onder meer) de navolgende merken: 

- het Duitse \.VOordmerk SNOWTREX met registratienummer 30126035, datum depot 24-
04-2001, datum inschrijving 23-07-2001, verlengd O 1-05-20 11 , 

- het Duitse woordmerk SNOWTREX met registratienummer 3020080541 43 datum depot 
16-12-200 l , datum inschrijving 30-0 1-2009, 

- het Duitse woord-bee ldmerk met registratienummer 302013000613, datum depot 3 1-0 1-
20 13, datum inschrijving 26-03-2013: 

SNOWTREX~ 
JI 

- het internationale woordmerk SNOWTREX met registratienummer 1003203, datum 
registratie 11-02-2009, met gelding in vele landen maar niet in de .Benelux, 

C 

- het Du itse woordmerk WINTERTREX, datum depot 16-12-2008. datum registratie 30-01 -
2009, 

- het internationale woordmerk WINTERTREX. datum registratie 03-06-2009. 

Deze merken zijn alle ingeschreven voor diensten in de klassen 39, 4 1 en 43 . 

2.5. TravelTrex heeft in 2008 de dome innaam <vvintertrex.nl> geregistreerd in het 
SION-register en· heeft een actieve website onder deze naam (www.wintertrex.nl), waarop 
reizigers wintersportvakanties kunnen boeken. Ook heeft Travelîrex een twitteraccount. 
facebookpagina. een (n iet actief) lnstagram-account alsook een Youîube kanaal met de 
naam WinterTrex. 
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Z,6. · · TravelTrexhanteert buiten de ~enelux daarnaast nog een ~ntal merken, met als 
gemeens.chap.pefiijke delers het woordelement "Trex" en het figiiratîeve element' van het 
slingerpad getijk aan het onder 2.4. afgebeelde- beeldelement in het merk SnowTrex. 

2.. 7. RLH js opgel'.icht in 200.5 . RU:I lwudt zfo:h sipds haar·opdchtipg hezrg met-0nder · 
rneerreisbenii:ddelingèn de organisati.e {bet:verzorgen)van reizen. R:LH en de iµtn haai
gefü:erde àndçmemfo.g..èn ficht~o .ziph voo.ral op hét' (önline) aanbied~n v:ánzowel 
_z-om~rvakantres :als wintersporivakat.tties. . · . . 

· . 2.8_ RLH h·eeft in 2006 .de Nederlandse ondernemin_g TraveJl'rex B.V. inclusief het 
Beneh1xrnè.rk 8.nowtre~ en d_e"da~rbij ~horendè. gÓódwiJI overgenomen: .... . 

. · t. 9. RLH is (sinds.medio 2-015 J èen dochteronderneming· vän Hol.iday Holding 
Rotterdam. 'Orider RLH va1Jen o,mfemem.ingen z_oals Sonweb GrÓup J-loldit1g B..V. en 
Snow_eb Groi:1p SSC B.V. · · · 

2:10. RLH opereert-'Ooder diverse handèlsriamen en met ~e~schillende merken··op de: _ 
Europesè markt. RLH iis blijkens afschriften t1it de merkenregisters (onder:m~er) houdster 
Y?~ de oav~Jgen~e _merken: · 

~ het Benèlu,x beeldmerk met ins.çhrijvîngsnummer()643J32 (in de kleuren l.i~ht~ ~°' 
donkerb:lau\.v), datum depO:t l2;.02-t9'99 en datum înschrij_vin-,g OJ-08-'l 999; v.emieuwd 10-=. · 

· .0:9-2008, . . . . . . 

SNZREX 
. Wllffl·U~TllS !llMCllr 

- het B~neh1x wo:ordmer~ ·;"SNOWTREX" met_inschrïjvingsnummer .0848825,. dáhiµ:i .depot · 
Ol-08-2008 en datumJ nsch·~ijving I O-l l~0Ó8, vernieuwd op Ö5-Ó3~2018, · · 

het Benelux b~eldmerk met inschrijvingsnummer ó:à48826, datum de.pot O 1-08-2:00:S en 
datmn ~~g \ 0-11-2008 

sruo~TÎEI 
il'! de klassen 39, 41 en 43, 

- hef Benelux h~è:ldrrierk m~t inschrijvingsnummer 087450 l, datum·depot 30-12-2.009 e:n . 
datum inschrijving 12-04~2010: . . . . 

SNO 
ingeschreven in de ~lassen,36, 3? en 43, 
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" he.t lnternationàle bee.ldinerk SnowTrex (ge.lijk aan het hie,:bovèn .als Jaatste afgebeelde 
B~nelux beeldm~rk) met geldfog în de Berie.Hix, metin-schrijviilgsnummer 1042774, datum · 
inschtijvi'ng os~tr~-2010, eveneèn.s•-io de klassen36, 39 én 4j_ · · 

. ·. ... . . . . . ,• . 

2. l l . • • · Oe hiervoor genoemde klassen staan voor de hierna omschr;.even d.ieilsten: 
KD6 bemiddeling iniake-re,isv,erzekeringen, uitgifte reischeq.ues, fi1J-a.nc'iële . 
.dienstv,~r!~i:ltng; di~nste.n. van een holdrngmaatschappij; · · 
KI .3:9 diencsteri van .teis:btireaos ,.e.o tourop~r:ators, organiseren va·n reizen en bemiddeling 

_. daarbij, vervo:er vàn goedererî:én personen -en reisreserv.eringen; 
KI 41 ont~pamiing~ waar:órtder tij~verdrijf; sportieyê eilculturèle aèt\vîteiten; opleidingen.; 
.KI 43. hotel'di'ènsten'~ hotel (e.a,-tijdè:lij.k~ accommodaties) re·~ervef.ingen yoor:rcizigers: : · 

2J2. 8-ij é-mait vàn28.~pril 2009 iitfö.rineertA,. _van TraveÎTre'.( ]O!JSl . 
· Romefo: y.àn de S:1mweb.gr.ót;ip_ o_pittent het ~oor Tr1;tfeltrex gewij,zigde Neil~_rfand:se 1.ogo 
van. Win:tertrex, Hij merkt daarbij het flav9lgénde op: 

. ''( .. ,} ' ' 

Îch de~ke, da,riii so;flte jeglrehe Ànnlichkeit m:it dern von ~ucl:1 g~schlllrten SnO\vnex-Logo bçseitigt sein, · · 
sofem t s siè (,foiin, g(lgèben hal: Ober, l!.ind Pe.edbaèk, WÜFde içh mich freuen' an~onsten wirde~ wir das Logo . . . . . ' . 
. Aiitàng M,ü.hocMaä.en. 
(, . :)" . 
.Daar:óp antwoordt R 

' "( ... ) 
f:o.t .methis îs. ok. 

' { .. .f 

2-. B : Öp 2:0 oktober 20 i l vraagt TravelTtex aan 'R:(H of .zij het (BeneJux)rnerk 
• S110.wTrex van RLH lca~ ·overnemen, AU RLH i;net het geb.r.uik daarvan is gest-0p.t. RLH . 
antw.o:ordt daarop ·~Is voJgt: · · · · 
':(._..) . 

·o,ur ge.ner.at st1'ategy is ·no.Uo sell brands. Even wh.1m, we don 't 11se it ·anymore· . .Sno.wtrex: is stift .a gocxi brafld in. 
ihe dutdh mar.ke..t ttffd we use il I.O se.tl/ 'f9e,ople to s1mweff.nl . . 1fl.er èlial we ~el ït sfeep. ·s.01.11eii;1es we staá ui /h_g 

órands agaiil" 
·(.)" 

2.14. In de maand~n nove~er-en december 2.015 corresponderen partijen .met eJkaar 
over het dqo:r TravelTrex gesignaleerde gebruik van Snowîrex als Adword (!oor. RLH, 
~lthans S~n-web. Daáraan zijn de navolgende passages ontlee.rn;L · · . . . . . . . . 

Van A 
' "( .. .) 

van Trav.elTrex aan R van de Sundiogroup op}4-l l'-2015: 

Nun (jber.zum grund me.i,;er E-Mait: ·w,r h1ihenfes1g~_ste/lt, dass eure Google-Anz.eigen md1 "Sno.wfre-x"'áls 
Suchbegrijf e,:s._eheirien (. .. ). · · 

. Da wi'r es b:fs*êr ~is wrges.c.hri.ebenes Gesétz ver~tanden lw_beu, nicht auf Màrlamnamen der lvlitbewerqer zu 

bieJelJ, woran wir uni[ bi-sher e:benso gelza(ten hab~n wie .alle ,md.ei-e ReiseveransJaitér (.. .) möchte ich dich 

bitten, die Anzeige bis zum 26. 1 I =11 deaktivie,:en uns Suo:wrrex áls Keyword akliv au~zu~ch/ie/Jen. 

( .. .)" ' ' . 

·en. op 15 dec~mher 2015 uit een. doorgestuurd bericht yan een medewerker: 
"(.. .. ) 
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Bi11 in Dii11e111ark auf nachfolgende Google ,-ldl/"ords-.-ln:eige vo11 S11111reb ges1of]e11. ,-luch hier ll'ieder SnmrTrex 

i11 Ko111bi11a1io11 mil einem Skiorl. S110,1·Trex ,rird scheinbar nichl ak1iv vo11 Sunweb ei11geb11c/1t. al/erdings auch 

deji11i1il· nicht ·11ega1frier/ ·, ll'ie es eigellllich ridu ll'iire 1111d ,·011 Joost auch :ugesicherl ,rnrde. 
(. .. ) .. 
Naar aanleiding hiervan geeft R 1 op diezelfde datum aan 
Sunwebgroup de navolgende opdracht: 
'' llï/lenjul/ie nog een keer kijken7 

Sluit S11oivTrex in alle landen maar helemaal uil belml,·e benelux. 

{ ... )" 

G van de 

2. 15. Op 7 maait 2018 vraagt T ravelTrex nogmaals aan RLH het (Benelux)merk 
SnowTrex over te mogen nemen. RLH antwoordt daarop dat men het merk nog steeds 
gebruikt en dat opgeven van het merk geen optie is. Gevraagd door TravelTrex naar de 
wijze waarop men het merk gebruikt, meldt RLH bij mail van 11 maart 2018: 
"( .. .) 

As _ro11 cm1 see. s11011•trex links to s1111ll'ef>. 1his is holl' ,re use 1he url e11d brand I (1111 surc this is more then 

e11011gli. 

( .. J" 

2. 16. Op 4 juni 2018 (derhalve na datum dagvaarding) heeft TravelTrex nog bij he't 
EU IPO (European Union lntellectual Property Office) het woordmerk SNOWTREX 
gedeponeerd in de klassen 39, 41 en 43. 

2. 17. Op 2 7 november 2018 was op de Nederlandstalige "vebsites van TravelTrex 
(www.wintertrex.nl en www.winte1trex.be) onder meer de navolgende afbeelding met 
begeleidende tekst geplaatst: 

}'@bedrijf 

ÎQ .... ~ .. , ~ .. •tfflfl...-~·P--lll"'"'•--t~,._,
?r-•.,-a-,S Oot11t'IW'l~•~e,..Ol"S1Cw,;/lftr.r\.M•~-"~"'" 
"""'"~__...._ ...... ._..u,it•.--a:.f!"•:i..~"'-.~•: 

,.,,_,._... __ ._,..,.,_,,.~ 4c,o,:1,.1'•$-..r• ~Nl"""'r-__,. ..... _,_,......,.. 
C'Nr.:,: ,tttwt·l...,_,,.~.-..,,...:,,n,oa•il:..._..,..~~.a,,,uw,ol' 
o.,,,,;.,sl cÇft"'f'9q,a•'•'J --~~'Qll'~':WetM,tfl•~~;\n'I 
~~•rt•-fflft-t-~411.P(,I\IWW?_,.~OrOC-<r.Ocw!' 
...,...._..__,,...,~~ ... ..,_,.-•~·-""'«•l••--.-"l 

3. Het geschil 

in conventie 

3.1. TravelTrex vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 

.] . als vervallen te verk laren de merken: 
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- het Benelux woordmerk 'SNOWTREX", met inschrijvingsnummer 0848825 , 

# 
SNDWTREK 

- het Benelux beeldmerk "-'~te,.mi.,met inschrijvingsnummer 0643332, 

~ ' 

- het Benelux beeldmerk ; SNOwTREK, met inschrijvingsnummer 0848826 en 

..... 
- het Benelux beeldmerk _ SNGVlf~ met inschrijvingsnummer 0874501 

. ' 
2. alsmede tot betaling van de kosten van de onderhavige procedure, onder 
bepaling dat indien de geding kosten niet binnen veertien dagen na de dag, 
waarop het vonnis is gewezen aan eiser zullen zijn voldaan. daarover vanaf de 
veertiende dag wettelijke rente verschuldigd is. 

3 .2. Trave lîrex heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat RLH van haar 
merken SNOWTREX gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren en wel vanaf 
eind 2012 tot aan datum dag~vaarding (26 april 2018) zonder geldige reden geen normaal • 
gebruik heeft gemaakt, zodat deze rechten ingevolge a11ikel 2.26 lid 2 (a) BVIE verva llen 
verklaard dienen te worden. 
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3.3. RLH voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering met veroordeling 
van Travelîrex in de kosten van het geding. 

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

in reconventie 

3.5. RLH vorde11 na vermeerdering van eis in (voorwaardelijke, dat wil zeggen voor 
zover zij in conventie in het gelijk wordt gesteld/ geoordeeld wordt dat haar Merken als 
geldige merken moeten worden beschouwd) reconventie : 

1. Travelîrex te verbieden inbreuk te maken op de Merken van RLH, meer spec ifiek 

a. ieder (toekomstig) gebruik van de Uniemerkaanvrage SNOWTREX te staken en 
gestaakt te houden en deze aanvrage in te trekken, 

b. ieder (toekomstig) gebruik van de handelsnaam SNQWTREX te staken en gestaakt 
te houden, 

c. ieder gebruik van het internationale woordmerk WINTERTREX te staken en 
gestaakt te houden , '\ d. ieder gebruik van het teken WlNTERTRfX' te staken en gestaakt te houden. 
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e. ieder gebruik van de hande.lsnaam WINTERTREX te staken en gestaakt te houden, 

op straffe van verbeurte van een dwangsom van€ I 0.000,00 ineeens, te vermeerderen met 
een dwangsom van € LOOO;OO voor elke dag of dagdeel dat de inbreuk voortduurt; 

2. Travelîrex te veroordelen tot betaling van de door RLH gederfde winst en de 
onrechtmatige winst die Trave!Trex heeft genoten door de inbreuk op de Snowîrex:. 
· merken van RLH, nader op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente; 

3. Trave!Trex te veroordelen in de kosten van de eis in reconventie conform artikel 1019h 
Rv, alsmede totde wette:lijke vertragingsrente indien zij niet betaalt binnen twee weken 
na datum vonnis. 

3 .6. Tràve!Trex voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering, met 
veroordeling van RLH in de kosten van het geding op de voet van artikel I O 19h R v. 

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

4. De beoordeling 

in conventie en in reconventie 

7 

4.1. Deze r.echtbank is bevoegd van het geschil kennis te nemen op grond van artikel 
. 4.6 Hd 1 juncto lid 4 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). 1· 

in conventie voorts 

belanghebbende/ misbruik van recht? 

4.2. Ter beoordeling ligt allereerst voor het (formele) verwee.r van RLHdat Travelîrex 
niet-ontvankelijk is in haar vordering. RLH voert daartoe aan dat Travelîrex niet kan 
worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artike.l 2.27 lid 1 (thans artike.l 2.28 lid 
l) BVIE en artikel 3:303 BW en dat Traveffrex - in het licht van de· lang best,aande relatie 
met RLH en het° gedogen van de merken over en weer - misbruik maakt van haar 
bevoegdheid in de zin van artikel 3: 13 BW. Trave!Trex gebruikt binnen de Benelux immers 
het merk WinterTrex., zodat binnen de Benelux geen sprake is van conflicterende · 
rrlerkregistr1:1tfos. In het kader van bescherming van haar .internationale merk SnowTrex is 
het belang bovendien niet noemenswaardig, aldus.RLH. 

4.3. De rechtbank stelt voorop dat.het begrip belanghebbende in deze context ruim 
moet worden uitgelegd. De regeling van de vervallenverklaring in het BVIE is immers 
bedoeld om het register te zuiveren van niefgeldi:ge ins.chrijvîngen, welk do.el niet gediend 
zou zijn met het opwerp.en van hoge drempels. Anderzijds moet er - aldus het. Be.rielüx
Gerechtshof (BenOH 1.8 november 1989, NJ 1989/299)- van worden uitge,gaan dat het 
· BVIE in begh1sel bedoelt rekening te houden met hetgeen de merkhouder en de overige 
deelnemers aan het economisch verkeer met inachtneming van elkaars belangen betaamt. 

1 laatstelijk gewijzigd op 11 dec.ember 2017 (Trb. 351 Lw.tr .. 1 maart 2019) 
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Daaruit volgt dat mag worden verondersteld dat artikel-2.27 lid l (thans artikel 2.28 lid 1) 
BYTE er niet toe strekt een vordering tot vervallenverklaring moge.lijk te maken die op 
grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in de onderlinge verhouding tussen 
de merkhouder en degene die bij vervallenverklaring van diens merk belang heeft, als 
onbehoorlijk moet worden aangemerkt. Door de Hoge Raad is dit in eerste instantie aldus 
verstaan dat sprake moet Zijn van een handelea van zodanige aard dat het neerkomt op 
misbruik van bevoegdheid, met de daaraan verbonden verzwaarde stel- en motiveringsplicht 
(Hoge Raad 5 januari 1990 ECLI:NL:PHR: 1990:AB9000, NJ 1990/728, m.nt. Verkade ). 
Van dit laatste is de Hoge Raad iri het arrest van 14 januari 2000 (Interbuy/Intergro, 
ECLI:NL:PHR:2000:AA4274, NJ 2000/173) echter teruggekomen in die zin dat 
'onbehoorlijk handelen' in de onderlinge verhouding tussen partijen volstaat. 

4.4. Traveffrex heeft toegelicht dat zij onder gebruik van haar .(inter)nationale merk 
SnowTrex behalve in Duitsland ook elders buiten de Bènelux in de wintersportgebieden 
reizen verkoopt. Zij zou dit merkgebruik graag uitgebreid willen zien tot de Benelux. Dat is 
naar het oordeel van de rechtbank in beginsel voldoende om als belanghebbende in de zin 
van artikel van artikel2.27 lid 1 (thans artikel 2.28 lid l) BVIE en artikel 3:303 BW te 
worden aangemerkt, zodat haar in beginsel de bevoegdheid toekomt een vordering tot 
vervallenverklaring wegens non-usus in te stellen. Het enkele feit dat TravelTrex binnen de 
Be.nelux met succes reeds gebruik maakt van het merk WinterTrex staat daar op zichzelf 
ni~t aan in de weg. · · 

4.5. Dit laat echter onve.rlet dat- gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval -
er sprake kan zijn van onbehoorlijk handelen aan de zijde van TravelTrex, hetgeen een · 
beroep op de vervaHenklaring van het Benelux woord- en beeldmerk SnowTrex in de weg 
staat. In dat kader is het navolgende van befang. 
Zoals uit de weergave onder 2 van de vaststaande feiten blijkt, hebben TravelTrex B.V. 
(NL), waarv~n RLH de rechtsopvolger is en TravelTrèx (GmbH, DtsL) een 
gemeenschappelijke oorsprong. Nà verkoop van Trave!Trex B.V. aan RLH be~chikte RLH 
over het Bèneluxmerk SnowTrex en Trave.lTrex over de overige SnowTrex~merken. Naar 
RLH steltis bij deze verkoop, waar de aandeefüouders van TravelTrex (GmbH, Dtsl.) bij 
betrokken waren, de afspraak gemaakt van to-existentie van de SnowTrex-merken. 
TravelTrex heeft deze, door haar als 'noodgedwongen' bestempelde, afspraak van co
existentie als zodanig niet betwist. Zij acht dit echter niet relevant, nu nimmer de· expliciete 
afspraak is gemaakt dat TravelTrex ook nooit meer aanspraak zou maken op het · 
Beneluxtnerk SnowTrex, zodat het inroepen van het verval van het merk haar vrij staat. 
De rechtbank volgt Traveff rex hierin niet. Dat partijen zi.ch over en weer tegenover elkaar, 
älrthans in het verleden, gebonden achtten aan de bes.taande co-existentie blijkt duidelijk uit 
de hie.rvoor onder 2.14. weergegeven e-mail correspondentie uit 2015. Daatopaangesproken · 
door TravelTrex heeft S unweb immers toen het door haar ( met 'toestemming van RLH). 
gebruik van het 111erk als Adword buitende Benelux gestaakt. Het was TravelTrex voorts 
bekend dat RLH geen afstand wilde doén v·an baar Beneluxrnerk. Zowel in 2011 als in 2018 
heeft zij Trave.lTrex desgevraagd in duidelijke bewoordingen laten weten Snowîrex via 
Sunweb te willen blijven gebruiken în de Bene;l,ux. Daarbij komt dat RLH ter .z,itting nog 
heeft toegelic.htdatziJ bij het gebruik van het haar toekomende merk (wat er zij van de · 
vraag of dit gebruik aan de .zijde van RLH al dan niet kwalificeert als nor.maal gebruik, 
partijen verschillen daarover van tnen.ing) nog steeds commercieel belang heeft. Van een op 
haar beurt onbehoorlij.k.haridelen door RLHjegensTravelTrex is dan ook geen sprake. 



C/10/550483 / HA ZA 18-489 
13 november 2019 

9 

Deze omstandigheden tezamen bezien brengen de rechtbank tot het oordeel dat het 
TravelTrex niet vrij stond het verval het Beneluxmerk SnowTrex in te roepen. Door dit wel 
te doen handelde TravelTrex in het licht van de langlopende relatie tussen paitijen en het 
gedogen over en weer onbehoorlijk jegens RLH. 

4.6. Het voorgaande leidt er toe dat de vordering zal worden afgewezen. Dit brengt mee 
dat de overige weren geen bespreking behoeven. 

proceskosten 

4.7. TravelTrex zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de 
kosten van het geding aan de zijde van RLH. Nu RLH in conventie geen kostenveroordeling 
heeft gevorderd op grond van artikel 1019h RV zullen deze kosten overeenkomstig het 
normale liquidatietarief worden begroot op E 1.086, - aan advocaatkosten (2 x € 543 , -). 

in reconventie voorts 

4.8. Aan de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering van RLH is ingesteld 
is voldaan, zodat de rechtbank toekomt aan de beoordeling van deze vordering. 

gebruik SNOWTREX 

4.9. Aan haar vordering tot het staken en gestaakt houden door TravelTrex van de 
Uniemerkaanvrage SNOWTREX en de intrekking van deze aanvraag (hiervoor 
weergegeven onder 3 .5 . sub Ia) heeft RLH bij conclusie van eis aanvankelijk ten grondslag 
gelegd dat door de Uniemerkaanvraag van TravelTrex een inbreuk op haar (Benelux)merk 
dreigt. Bij akte overlegging producties en ter zitting heeft zij dat aangevuld in die zin dat zij 
onder overlegging van een uitdraai van afbeeldingen van de door TravelTrex binnen de 
Benelux gebruikte Nederlands- en Franstalige websites (www.wintrex.nl en 
www.winte11rex.be) van 27 november 2018 heeft gesteld dat TravelTrex binnen de Benelux 
het teken SNOWTREX gebruikt bij het verkopen en het aanbieden van haar producten en 
diensten. RLH heeft zich daarbij beroepen op artikel 2.20 lid I sub a BVIE. 

4.10. Krachtens artikel 2.20 lid 1 (thans lid 2) sub a BVIE is de houder van een 
ingeschreven Beneluxmerk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft 
verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken gelijk is aan het 

• merken in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezélfde ,varen of diensten als die 
waarvoor het merk is ingeschreven. Het Europese Hof heeft beslist dat een teken gelijk is 
aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk 
afbeeldt. of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate 
onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen 
(HvJEG 20 maart 2003 , nr. C-29 l/OO (Arthur & Félicie), ECLI:EU:C:2003: 169, IER 
2004,47). Van gebruik als hier bedoeld kan bijvoorbeeld sprake zijn door het aanbieden of 
verrichten van diensten onder het teken of hèt gebruik in advertenties (zie o.a. opsomming 
als thans in lid 3 vermeld) . 

4.11 . TravelTrex heeft ten verwere allereerst betoogd dat RLH geen belang meer heeft 
bij de vordering, omdat Trave!Trex heeft toegezegd de Uniemerkaanv,rage in te trekken 
indien zij in deze procedure in het ongelijk wordt gesteld . 
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4 .12. De rechtbank stelt voorop dat voor zover het betreft de vordering tot het intrekken 
van de Uniemerkaanvrage het niet aan deze rechtbank is daarover te oordelen; daartoe staat 
de weg van oppositie open als bedoeld in artikel 8 GMVo. Dit betekent echter nog niet dát 
RLH bij haar vordering geen enkel belang meer heeft bij de vordering onder sub 1 a, nu deze 
tevens ziet op hèt stàken van het daadwerkelijk gebruik van het teken door TravelTrex in de 
Benelux. RLI-1 kan dan ook worden ontvangen in haar vordering. 

4 .13. TravelTrex heeft voorts aangevoerd dat uit de overgelegde producti.e niet blijkt van 
inbreukmakend merkgebruik in de Bene.lux, omdat op de website staat vermeld dat 
TravelTrex (GmbH) in Nederland opereert onder de naam WînterTrex. 

4.14. Ook dit.verweer kan TravelTrex niet baten. Vaststaat dat de li,tigieuze website 
:zowel in het Nederlands als in het Frans is gesteld. Daarmee richt het zich op het publiek in 
de Benelux. Op de website zijn afbeeldingen geplaatst met daarop het teken gelijk aan het 
hiervoor onder 2.4. afgebeelde Duitse woord-/beeldmerk SNOWTREX : ·•\SNDWTREX' van 
Trave.lTrex. Dit teken kan naar het oordeel van de rechtbank worden geacht gelijk te zijn 
aan in ieder geval hetBenelux woordmerk SNOWTRBXvan RLH, nu in zijn geheel 
beschouwd het verschil gevormd door het be.eldelement de c.onsument zal ontgaan. Dit 
teken is op verschillende. wijze op de afbeeldingen te zien: als los logo in een foto van een 
skiënde wintersp.örter, als logo op trainingspakken van wintersporters en als logo op een 
spandoek gep.laatst voor een groep wintersporters (zie hiervoor onder 2.17.). Dit gebruik 
van het SNOWTREX-merk op de website, via welke de wintersportvakanties van 
TravelTrex worden aangeboden aan· het Benelux publiek, kwalificeert als gebruik van het 
teken in het economisch verkeer binnen de Benelux. Door het gebruik op de afbeeldingen 
\YOrdt de indruk gewekt dat de SnowTrex reizen onderdeel vormen van de door Traveff rex 
aangeboden diensten binnen de Benelux, waa:nnee afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke 
functieyan het merk, het duid.en van de herkomst van de diensten. Anders dan Traveffrex 
kennelijk meent, wordt deze indruk niet weggenomen door de enkele mededeling in de tekst 
dat op de Nederlandse markt het bedrijf (Traveff rex GmbH) zich succ.esvol met het merk 
"Wintertrex" heeft kunnen vestigen. Een en ander leidt tot het oordeel dat sprakè is van 
inbreukmakend gebruik•van het merk in de zin vin artikel '2.20 lid 1 (thans lid 2) sub a 
BVIE. 

· 4.15. Het voorgaande brengt met zich dat de vordering .onder sub la althans deels voor 
toewijzing gereed ligt, dat wil zeggen voor zover ziend op het staken en gestaakt houden 
van het gebruik van hi::t SNOWTREX teke.n b.innen de. Benelux. De daarbij gevorderde. 
dwangsom zal worden. gematigd en gemaxim.eerd als hierna bepaald. · 

4.16. De gevraagde. ve·roordeling tot betaHng van de door RLH gederfde winst door de 
inbreuk op de SnowTrex merken en de onre.chtinatige winst die TravelTrex heeft genoten 

. door de inbreuk op de SnowTrex,-merken van RLH, nader op te maken bij staat, nader op te 
maken hij. staat (hie.rvoor weergegeven onder 3.5 sub 2) zal eveneems worden to.egewezen, 

· nu voldoende aannemelijk is dat RLH althans enige schade door de inbreuk heeft geleden.en 
deze zich vooralsnog, bij gebrek aan enig aanknopingspunt, n.iet laat be.groten. Daarbij kan 
zonodig tevens aandacht worden beste.ed aan de vraag of uit hoo.fde yan artikd 2:20 Juncto 
artikel2:2 tBVIÈ naast de :aanspraak op schadevergoeding tevens aanspraak kan worden 

· .gemaakt op· winstafdracht. 
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. SNOWTREX als handelsnaam (hiervoor weergegeven onder J.5. sub l b). Zij heeft deze . 
· vordering echter - ·ook na verweer van Travelîrex op dit punt - op geen enkele wijze nader 
onderbo4wd, zodat de vordering reeds hierom dient te worden afgewezen. 

gebritik lVinterTrex 

4.18. · RLH heeft voorts gevorderd TraveITrex te gebieden het gebruik van haar 
internationale woordmerk WINTERTREX en van het teken Wintertrex (met figutatief 

element i\.. ), alsmede het gebruik van de handelsnaam te staken en gestaaktte houden 
(hiervoor weergegeven onder 3.5. s.ub Ic, d .ene). Zij heeft daaraan artikel 2:20 lid 1 (thans 
l.id 2) sub b end BVIE ten grondslag gelegd. 

4.19. Het meest verstrekkende verweer van TravelTrex hiertegen is dat RLH haar recht 
heeft verwerkt .Zich tegen dit gebmik te verzetten, zowel op grond van artikel 2,:24 BVlE 
( oud) als op grond van het gemene (Nedprlandse) recht. Zîj voert daartoe aan dat Tràv;elTrex 

. al sinds 2009 houder is van het internationale merk, dat tevens is uitgebreid naar de 
Benelux, en dat Travelîrex ook als sinds mei 2008 naar buiten treedt onder de domeinnaam 
"wintertrex", waarvan RLH blijkens de correspondentie tussen partijen uit 2009 (hiervoor 
weergegeven onder 2 .. 12.) op de hoogte was en daara.an ze,lfs haar akkoord heeft gegeven. 
RLH heeft dat. geqruik derhalve bewust gedoogd gedurende meer dan vijf opeenvolgende 
jaren, terwijl van een depot te kwade trouw in de zin van het BVIE geén sprake is. 
Travelîrex mo.cht bovendien gerechtvaardigd vertrouwen op de mededeling van RLH dat 
zij geen problemen had met het gebruik van· het teken "WINTERTREX'', aldus TravelTrex. 

4.20. In artikel 2:24 lid I BVIE (oud, thans vervallen) was bepaald dat de ~ouder van een 
ouder merk die het gebruik van ingeschreven jonger merk bewust hee.ft gedoogd gedurende 
vijf opeernvolgende jaren zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van dit jongere 
merk ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub a, b, en c kan verzetten, tenzij het te kwader trouw is 

. gèdeponeerd. Voor het aannemen van rechtsverwerking op grond van het gemene recht is 
krachtens vaste jurisprudentie vereist dat sprake is van omstandigheden als gevolg waarvan • 
in dit geval door RLH bij Travel:Trex, het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat RLH 
haar rechten niet me.erjegens Tr~veffrex zoµ doen gelden. 

4.21. RLH heeft dit verweer onweersproken gelaten. Zij heeft van de haar desgevraagd 
geboden gelegenheid alsnog een akte na comparitie (in reconventie} te mogen nemen, geen 
gebruikgemaàkt.De rechtbank stelt voo.rts vast dat op basis van de hiervoor verm.elde 
correspondentie genoegzaam· is. komen vast te .staan dat RLH akkoord was met het gebruik 
door Traveffrex van het merk/de naam Wintertrex in de Benelux. Dat past ook in het kader 

· van de hiervoor in conventie reeds besproken co-existentie. van merken, de onderlinge 
relatîe tussen partijen en het gedogen over en weer. Dit maakt dat RLH het recht heefr 
verwerkt zich alsnog cip haar merkrechten te· beroepen.· 

4.22.. De deel vorderingen ter .zake van het geb.ruik van het teken en/of naam Wintertrex 
worden daarom aHe afgewezen. 
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4.23. Nu beide partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld zullen de kosten van het 
geding in reconventie worden gecompenseerd in dier voege dat ieder der partijen de eigen 
kosten dient te dragen. 

5. De beslissing 

De rechtbank, 

in conventie 

5.1. wijst af de vordering van TravelTrex: 

5.2. veroordeelt TravelTrex in de kosten van het geding tot op heden aan de zijde van 
RLH in totaal begroot op E 1.086, - aan advocaatkosten: 

in reconventie 

5.3. verbiedt TravelTrex inbreuk te maken op de SnowTrex merken van RLH in de 
Benelux en beveelt Trave lTrex dit gebruik te staken en gestaakt te houden. op straffe van 
een dwangsom bij inbreuk na betekening van 'dit vonnis van€ 5.000. - ineens en van 
f 1.000, - voor e lke dag of dagdeel dat de inbreuk voortduurt met een maximum van 
E 100.000, - ; 

5 .4. . veroordeelt Trave lTrex tot betaling van de door RLH gederfde winst en - indien en 
voor zover daarnaast toewijsbaar - de onrechtmatige winst die TravelTrex heeft genoten 
door de inbreuk op de SnowTrex-merken van RLH, náder op te maken bij staat, 
vermeerderd met de \\.ettelijke rente; 

5.5. wij st af het meer of anders gevorderde: 

• 
5.6. compenseert de proceskosten in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten 
draagt: 

in conventie en in reconventie voorts 

5.7. verklaart dit vonnis voor zover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij 
voorraad. 

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 
1 J november 20 19. 
1515/ 2066 

De t)·iffier, 




