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IN NAAM DER KONINGIN |
vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM
Sector civiel recht

Zaaknummer / ralnummer: 515755 / KG ZA 12-568 HI/RYV
Vonnis in kort geding van 15 juni 2012
in de zagk van

1. de commanditaire vennootschap
G-STAR RAW C.V.,

gevestigd te Amsrerdam,

2. de vennootschap nasr buitenlands recht
FACTONLTD,

gevestigd te Boedapest, Hongarije,

eisexessen bij dagvaarding van 4 mei 2012,
advocast mr. Ch,EF.M. Gielen te Amsterdam,

tegen

de vennootschep nazr buitenlands recht
TITAN FASHION TNG GMEH,
gevestigd te Fiirth (Bayern), Duitsland,
gedsagde,

advocaat mr. H.J. Koenraad te Amsterdam.

Partijen zullen hietna G-Star en Titan worden genoemd,

! 1 Verloop van de procedure

Ter texechtzitting van 1 juni 2012 heeft G-Star gesteld en gevorderd oversenkomstig
de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, Titan heeft verweer gevoerd
' met conclusie tot weigering ven de gevraagde voarzieningen., Beide partijen hebben
i producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen
verzocht vonnis te wijzen.
Ter zitting waren aanwezig:
Aan de zijde van G-Star: mw, C. Wittkampf, legal counsel IP G-Star, met
mr. Giclen voornoemd en mr. M.G. Schrijver, kamtoorgenoot van mr, Gielen.
Aan de zijde van Titan: mr, Koenraad, voornoemd.

15-JUN-2P12 15:27 Van: +31 28 7171111 Td:NAIITA DIUTTIH Paninas@AD  U-—rCe



16=JWN-12  15:35 Van=NautaDutilh +31=20-T171111 T-837  P.003/011  F=-066
—_ : NR. 34— P 3

15, JUN. 2012 15: 11 TEAM KORTGEDINGZAKEN

515755/ KG ZA 12-562 HI/RV 2
15 juni 2012

Z De feiten

2. Onder de door G-Star in het geding gebrachte stukken bevinden zich b
diverse media gepubliceerde foto"s van kledingstukken waaruit blijke dat G-Star in
1997 de kledinglijn G-Star Raw Denim heeft geintroduceerd en dat sindsdien het
teken GSRD door haar wordr toegepast. Uit de overgelegde foro's blijkt ook dat G-
Star in jeder geval na 2004 ook gebruik heeft gemaskt van de termen ‘G-STAR
RAW en ‘GS RAW".

22,  Eiseres sub 2 (verder: Facton) heeft op 17 mei 2000 het door haar gebrikts
teken *G-STAR raw depim’ laten inschrijven als Europees woordmerk. Dit
Gemeenschapsmerk is geregistreerd op 12 juli 2001 onder anmmer 1660018 in de
klassen 3 (zepen etc.), 18 (leder- en kunstlederwaren), 24 (weefsels en
texticlproducten niet inbegrepen iq agdere Klassen) en 25 (kledingstukken, schoefse],

23.  Op 5 januari 2006 is het woord G-STAR als Europees woordmerk
geregistreend onder nummer 3444262 iu de klassen 3, 9 (optische instrumenten en
apparaten), 14 (juwelierswaren), 18, 25 en 35 (derailhandeldiensten voor de
producten uir genoemde klassen).

24.  Eiseres sub 1 is door Facton gerechrigd de metken waarvanFm
rechthebbende is, te gebrniken, In het vervolg van dit voumis wordt met G-Star dan
oak bedoeld zowel de gelicenseerde als de merkenrechthebbende,

2.5, Titan hecft op 29 juni 2006 het volgende teken als beeldmerk laren
deponeren bij het Deutsches Patent- upd Markenamt, in de klassen 14, 18 eg 25:

6D

26.  Op 2l februari 2007 heeft Titan hetzelfde beeldmerk als afgebeeld onder 2.5
1. als Europess Gemeeaschapsmerk laten registreren in dezelfde klassen.

: 2.7.  Onder de door Titan in het geding gebrachre stukken bevindt zich een aanral
| pagina’s uit Duirstalige OTTO-catalogi vanaf het vootjaar 2007 waaguit blijkt dat
! het bovenafgebeelde becldmerk GSD is gebruike. Het beeldmerk GSD wordt op de
| pagina’s gebruikt ter aanduiding van de herckomst van de afgebeelds kleding en is
', ook op sormmige kledingstukien afgedrukt, In enkele gevallen is slechrs gebrujk
: gemaakrvandeleuetsGSDopkledingswkken.Vm;erzijnerafdmkkeninhet
geding gebracht van pagina’s van wehsites geregistreerd in Duitsland
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(www.schwabe.ds), Verenigd Koninkrijk (www.grattan.co.uk) en Nederland (geen
domeinnaam in de stukken) wasrop kleding “von GSD", “from GSD" of “van
GSD” wordt asngebodsp.

2.8, Op 27 avgustus 2009 heeft G-Star het woordmerk GSRD laten registreren
bij bet Benelux Mm:kanbutwu. voor de klassen 3, 9, 14, 18, 25 ep 35. Het Benelix-
woordmerk GSRD is op 10 novernber 2009 onder nummer 1187338 tngeschreven.

29. G-Star heeft op 27 januari 2010 het woordmerk GSRD als internationasal
merklatmiuschrijvmbijhetWIPOendmelfdedagOpbasisdaawmookals
Gemeenschapsmerk. Op hst inschrijvingsformmlier voor registratie als
Cemeenschapsmerk is vermeld dat de registratie van het meck in de Benelux is

- aanvaard onder nummer 1187338, Tiran is tegen de imschrijving van GSRD als

15-JUN-2812 15:27 Van: +31 28 7171111 Id:NAUTA DUTILH Pasina:084 H=95%

Gemeenschapsmerk in oppositie gekomen waarop G-Star hear inschrijving heeft:
ingetrokken en omgezet naar verschillende landelijke merkenregistraties, waarbij
Duitsland explicist is nitgesloten.

2.10. Tussen G-Star en Titan is vervolgens uitvoerig secorrespondeerd, waarbij
de merkeemachrigde, Novagraaf te Arsterdam, op 21 maart 2011 heeft bericht dat
G-Star al sinds 1997 onder meer gebruik maskt van de merken G-STAR, G-STAR
RAW DENIM (en de afkorting GSRD), G-STAR RAW cn G-RAW. Bij die brief
heeft Novagraaf een overzicht gevoegd van de landen waar deze merken zijn
geregistrecrd namens G-Star. Dasrbij is het Benelux-woordmerk GSRD piet
opgenomen.

211, Op 22 augustys 2011 heeft Titay onder inschrijvingsnummer 010209732 het
woordmerk GSRD als Gemeenschapsmerk laten tegistreren in de klassen 14, 18 en
25- .

212 JeansOnline presenteert zich als ‘brandshop’, ofwel merkenwinkel. Opde
webpagina www.jeansonline.com/de wordt, voor zover van belang, kleding
aangeboden van - ondsr meer - de volgende merken; G-STAR RAW, DIESEL,
REPLAY, PME LEGEND, SCOTCH&SODA, HILFIGER DENIM, BOSS
ORANGE eu LEVTS,

2.13. ' Bij brief van 13 april 2012 (verder: de Sommatiebricf) heeft de Dujtse
rechishulpverlener van Titan JeansOnline gesommeerd cen geldbedrag te betalen en
het inbreukmalkend gebruik van het teken GSRD onmiddellijk e begindigen, omdat:
*(--.) Unsere Mandantin ist u.q, Inhgberin der Gemeinschaftsmarke 10209732
“GSRD". {...) Unsere Mandanzin inugste nun feststellen, dass Sie in [hrem
Insernetaufiritt Beldsidungsstiicke mit der Bezeichmung “GSRD" anbieten, {... )

Die Benutzung erfolgt dabei in einer solchen Weise, dass der Eindruk entsichen
muss, die vor [hnen angebotenen Beleidungsstiicke stammten vor unserer

Mandantin, {(...)“
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214.  Bij exploot van 29-mei 2012 heeft Titan Facton gedagvaard in de cedure
tot aletig verklaring van bet Benelux-woordmerk GSRD. Ak

2.15. Facton heeft een procedure bij het OHIM ingesteld t i ijvi
van het Gemeenschapsmerk namens Titan, S s

3. Het geschil

3.1 G-Stuvmen~m-bﬁ vonnis uitvoerbazr bij v
bevelenomopsmffevanaendwmgsom: J oot
L metonmidc_ieﬂijlcqingnngtestakmengestaakt:ehoudmaﬁg
o handelen Jjegens haar, in het bijzonder te staken en gestaakt
tehoudenhatsdlr_l euenvmendenvanbrievendanwelhetauderszius
domva!fme_dedehpgeumetduelfdeaardms&aﬂdngalsde
!S’_omma:l:;bnef amalplirnﬁjen gg de Nederlandse markt:
mnea 72 unr azp die Sommatiebrief (of mededeling van gelijke
- bstreklnn_ 25)4 hebben antvangen cep rectificatio te sturen; i
. lanen 24 wur na verzending van bovenbedoelde rectificatic een ie
Vandevmdmmwﬁmﬁebﬁeventesumaandaademv;og-
Stzr,vm-.ngaldvmgenmuedigeﬁjstmetgegavensvanaummwiede
Sommatiebrief is toegezonden,
Een en apder met veroordeling van Titan in de proceskasten, dasronder begrepen de
volledige kosten s2n salaris advocaat, door G-Star tot de dag van de zitting begroot
op een bedrag vau € 38.112,83.

=1

3.2,  G-Star stelt daartoe - kort gezegd - dat Titsn ten onrechte aan de
handelsrelaties van G-Star, in ieder geval JeansOnline, heeft bericht dar G-Star door
het vocren van haar Benelux-woordmerk GSRD inbreuk maskt op de wexkrechten
van Titan. Dit is onrechtmatip. De door Titan ingestelde procedurs tot Vemietiging
van het Benelux-woordmerk GSRD zal njer slagen. De inschrijving van het
gemeenschapsmerk GSRD namens Titan 23] geen stand houden door het eerdere

, gebm:kvmhettekenGSRDdoorG-Starenhetnammhaareezderingmchmen

] Benelux-woardmerk GSRD. Titan was op de hoogte van bet Benelux-woordmerk

te Wapperen mez haar claim op het Gemeenschapsmerk GSRD, aldus G-Star.

33, Titan voert verweer.

34.  Op stsudpunten van pamijen wordr hiemna, voor zover van belang, nader
ingegaan.
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4, De beoordeling

4.1. _ Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige
voorzenng wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artiksl 127a1id 1 em1id 2
\ye_tboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - wasrin js bepaald dat aap het niet
tjdig beca}en van bet griffierecht consequenties worden verbonden - bujten
bmcl'zouw:ng‘laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang
van &én of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid
van overwegende aard.

42.  Het door G-Ster gevorderde strekt tot het opleggen van een zogenaamd
wapperverbod omdat Titan onrechtmatig jegens hear zou hebben gehandeld door
zich regenover haar afnemers ten onyechre op het namens Titan gedeponserde
Gemeenschaps-woordmerk GSRD te beroepen. Dit kan cen onrechtmatige daad
opleveren indien Titan als houder van een Gemeenschapsmerk weet, dan wel
ernstige reden heeft om te vermoeden, dat de namens haar verrichte registratie van
het Gemeenschapsmerkk GSRD nietig zal worden verklaard op grond van het reeds
bestaande Benelux-merk GSRD waarvan G-Star rechthebbengds is. De vordering van
G-Star in deee procedure is dus slechts toewijsbaar indien voldosnde aannemelijk is
dat Titan het teken GSRID te kwader trouw heeft laten deponeren als
Gemeenschapsmerk, Titan heeft zich in dit verband beroepen op de nictigheid van
het Benelux-woordmerk GSRD op grond van haar ouder Gemeenschaps-beeldmerk
GSD (als opgepomen onder 2.5). Voor wewijzing van de vordering van G-Star dient
daarom voldoende aannernelijk te zijn dat de boderrechter de visie van Titan, over
de nictigheid van bet Bepelux-woordmerk GSRD niet zal volgen

Inschrijving GSRD namens Titen te kwader trouw?

4.3.  Van cen depot te kwader trouw is sprake indien de deposant geen eigen
belang heeft, maar het depot slechts heeft laten verrichten met het doel een
concurrent te hinderen,

44.  Titan heeft betoogd dat de inschrijving van het Gemeenschaps-woordmerk
GSRD niet te kwader trouw is omdat zij geen kennis had van het namens G-Star
ingeschreven Benelux-woordmerk GSRD, Verder heeft Titan betoogd dat zij de
inschrijving heeft laten vexrichten ter uitbreiding van haar merkenfamilie en dit ter
bescherming van haar guder merkenrechrt,

4.5.  Het verweer van Tiran dat zij niet wist van het namens G-Srar geregistreerde
Benelux-woordmerk GSRD houdt geen stand. G-Star heeft terecht betoogd dat uit
het inschrijvingsformulier van het namens haar ingeschreven Gemesnschaps-
woordmerk GSRD blifkt dat zij 2l in een eerder stadium rechrhebbende is geworden
op het Benelux-woordmerk GSRD, met vermelding van het registratienummer van
dat Benelux-woordmerk (zic 2.8). Titen heeft dit alles niet weersproken, Omdat
Titan oppositic heeft gevocad tegen deze inschrijving is voorshands nier aannemelijk
dat 2ij zich in augustus 2011 niet bewust was van het bestaan van het Benelux-
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woordmerk GSRD en van her feit dat G-8tar de rechthebbends daarop is, Evenmnin
s voorshands aannemelijk dat bij sen zockopdracht nasr geregistreerde merken in
Europa het namens G-Star gexegistreerde Benelux-woordmerk GSRD of de namens
lzllgar gedesdoneerde G;meensch;ﬁu;&nﬁen "G-STAR' en ‘G-STAR raw denim’ piet
ja gevonden, zoals Titan nog toogd ter ondersteuning van haar hi
bedoelde verweer. & i e

4.6.  Daamnasst heeft Titen de brief met bijlage van 21 maart 2011 van de
mekgemachtigde van G-Star niet weersproken. In die brief en in de bijlage zijn
opgesomd de geregistreerde merken waarvan G-Star rechthebbende is, Gelet op de
inhoud ver: die brief met bijlage moest het voor Titan duideljjk zijn dat G-Star zich
als rechthebbende ziet op de merken GSRD, ‘G-STAR’ en ‘G-STAR raw denim’ aq
deze combinaties al gedurende lange tijd ook dasdwerkelijk heeft gebruikt - en nog
steeds gebruikr - ter aanduiding van een Kledinglijn van G-$tar,

4.7.  Hetbetoog van Titan dat 2ij het werk GSRD hesft laten depoperen “als een
uitbreiding van haar merkenfamilie” baat haag niet. Uit hat bovenstaande volgt dat
manwis:dace-smhe:mkasnnalgemimﬁjdgebmﬂaeenazeerderdanzij
het Benelux-woordmerk als Gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven (zij het das
die inschrijving later is omgezet in narionalo depots), De voorlopige slotsom is dat
Timndamﬂmrmkwﬁstdazgjhamcmmmthdeuimefmhgmhwbedﬁjf
2ou schaden door het (namens haar) depaneren van het Gemeenschaps-woordmerk
GSRD. Dat het merk in de visie van Tiran slechts weinig van het reeds door hazr
gevoerde Gemeenschaps-beeldmerk GSD verschilt, rechrvaardigt dit niet. Titan
beef immers in het midden gelaten waarom het depot ven het merk GSRD een
‘logische’ aanvulling is op het merk GSD. Niet is in te zien waarom juist de
toevoeging van de lerter R een zinvolle uitbreiding van de merkenfamilie van GSD
zou zijn. Tex zitting heeft Titan betoogd dat de letters GSD Globa] Street Design (of
Denim) batekenen, mazar 2ij kon toevoeging van de letter R azn die lertercombinatie
in dit verband niet ander toelichten of verklaren.

4.8.  Evenmin is gestald, noch is daarvan gebleken, dat Titan het teken GSRD
gebruike ter aaaduiding of identificatie van haar producten. Wel heeft zij ontwexpen
van cen kledinglijn van 2013 in het geding gebracht waaruit blijkt dat zij plagnen
heeft de lettercombinatie GSRD te gaan gebruiken, Gezien de manier wazrop de
strijd tussen pertijen 2ich heeft ontwikkeld is daarhij echter niet uit te sluiten dat dit
alleen maar een plan is om haar merkenrechtelijke positie te versterken en niet is
ingegeven door enige commercisle noodzask of wenselijkheid,

4.9. - Uit het bovenstaande volgr dat voorshands voldoende aaunemelijk is dat de

bodemrechter de stelling van G-Ster dar Titan het Gemeenschaps-woordmerk GSRD
te kwader trouw heeft laten inschrijven zal volgen. !
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Het beroep van Titan op de nierigheid van het Benelux-woordmerk GSRD

4.10.  Gelet op het bepaalde in artike] 2-45 Benelux Verdrag inzake Intellecinele
Elgaudogz (verder: het BVIE) kan de houder van een ouder Gemeenschapsmerk
(GSD) zich verzerten tegen ¢en ingeschreven Benelux-woordmerk (GSRD).

van artikel 2.28 1id 1 onder ¢ BVIE, moet ten aanzien yan het Begelux-woordmerk
GSR[? en het Gemeenschaps-beeldmerk GSD beoordesld worden of de merken op
zodanige wijze overeenstemmen dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, Omde

dien verstande g:t%e n;zistraﬁe van het Benelux-woordmerk GSRD voor meer
klassen is verricht, Bei ondememingen gebruiken him respectievelijke merken
dezelfde soort producten in hetzelfde markisegment. g e =

4.13.  Anders dan Titan heeft betoogd stemmen de merken, niet ig grote mare
avercen. Her Gemeenschaps-beeldmerk GSD toont de lstters in eeq rond, gestileerd,
lettertype waarbij de lesters elkear raken en de individuele letrars in het midden door
een verticale streep worden onderbroken. Het Benelux-woordmerk GSRD worde
gebruike met rechte, strakke, losstaande hoofdlewers zonder onderbreking van de
individnele letrers. De twee merken vertopen visueel dan ook weinig tor geen

overecusiemmrming.

4.14.  G-Star heeft onweersproken gesteld dat GSRD staat voor de door haar in
1957 gefnrroduceerde en nog steeds gangbare Kledinglijn G-Star Raw Denim, Uit
het doar G-Star in het gading gebrachte bewijsmareriaal blijkt dat 2ij het Benelux-
woordmerk GSRD op verschillende manieren gebruike, als zelfstandig merk op
kledingstukken, maar ook als bijkomend merk op kledingstukken die ook andcre

dit merkgebruik, mede gezien de grots bekendheid van de denimkleding van G-Star,
het Benelux-woordmerk GSRD meestal associren met de onderneming G-Star, Uit
de door Titan in het geding gebrachte kopicén van voorbeelden van het gebruik van
het Gemeenschaps-beeldmerk GSD blijkr dar slechts dat beeldmerk wordt gebruikt,
zonder enige (relevante) toevoegingen die verwijzen naar de gebruikte letters.
Bovendien blijkt it die stukken dat het beeldmerk GSD nict wordt gebquikt op alle

Id:NAUTA DUTILH Pagina:008
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4.16. De slotsom is dat voorshands anvoldoende aannemelijk is dat de
bodemrechter het standpunt van Titan over de nictigheid van het Bene)ux-
woordmerk GSRD zal volgen, zadar vooralsnog ervan words uitgesasn dat G-Star
rechthebbende is e blijft op het geldige Benelux-woordmerk GSRD.

Afsluitende overwegingen :

4.17. Op grond van arike] 8 lid 1 onder a Verordening (EG) nummer 40/94 vag
de Raad van 20 december 1993 jnzake het Gemeenschapsmer is thans onvoldoende
aannemelik dat het namens Titan gedeponeerde Gemeenschaps-woordmerk GSRD
stand Zal houden als geregistreerd Gemeenschapsmerk Titag {s dan pict
rechihebbende op dat merk. Het door haar wapperen met dit intellecrueel
elgendomsrecht bij klanten en handelsrelaties van G.Ster is dan ook ourechtmatig
Jjegens G-Star, De vorderingen in dix koet geding van G-Star zijn daarom, met de
redelijke beperkingen als hiema omschreven, wewijsbaar.

418, ~ G-Star heeft met slechts een brief aan JeansOnline onderbonwd dat Titan in
Nederland zich ten onrechite beroept op het door haar bewearde intellectuse]
eigeadomsrechs van het merk GSRD. Titan heeft beroogd slechrs JeansOnline te
hebben sangeschreven omdat de website van JeansOnline zich ook op Duitsland
richt. Tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Titan, heeft G-Star
voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Titan ook andere handelsrefaries
van G-Star heeft aangeschreven. Dasrom zal het rectificatiegebod worden beperkt
tot een brief aan JeansOnline,

Id:NAUTA DUTILH Paaina:ARS
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beveclt Titan om met anmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis 1o
staken en gestaakt te houden het schrijven en verzenden van brieven waarig zij zich
beroept op het door haar beweerde intellectueel eigendomsrecht op het namens haar
Ingeschreven Gemeenschapsmerk GSRD (onder mummer 010209732) aan
Nederlandse markt tordat onherroepelijk is beslist

5-1.

¢ de rechtsgeldigheid van her namens G-Star
mgeschreven Begelux-woordmerk GSRD,

beveelt Titan om uiterlijk binnen drie werkdagen na betekening vag dit
vonnis de volgende rectificatiebrief te varzenden aan JeapsOnline (adres: Veerstraar
20 te 4758 BS Standaarbuiten, Nederland), op het briefpapier en met de opmagk als
omschreven onder 2 vap het petitum van de aangehechte dagvaarding:

"Geachte mevrouw, heer,

elanorijk - Rectificatie rief 13 april 2012 over het gebruik teken “"GSRD”

+31 280 Ti71111 Td:NAlITA NITTI H aainas
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?p 13 april 2012 hebben wij u benaderd in verband met het gebruik van het tgken

GSRD” op de door u aangeboden kleding. De voorzieningenrechter van de
rechebank Amsterdam hesft bij vonnis ven 15 juni 2012 beslist dat wif u in deze brief
ten onrechte hebben verzocht om het gebruik van het refeen “GSRD” op de door u
aangeboden Keding te staken, nu de rechpen waarop wij ons in dat kader beroepen
(waaronder het Gemeenschapsmerk “GSRD” mer ny, ] 0209732) zeer waarschijnlijk
geen l.mmd kunrien houdan vanwege oudere rechten op het teken “GSRD” van het
bedrijf G-Star Raw C.V. enfof haar licentiegever.

De voorzieningenrechter heeft ons opgedragen her verzenden vam dergelijke brieven
& staken totdat onherroepelijk is vastgesteld wie de rechihebbende is op het gebruik
van her teken “GSRD” in de Benelux en/of de Europese Unie.

Met vriendelijke groet,

Titan Fashion TNG GmbE ™

53,  beveelt Titen om binnen een werkdag na verzending van de rectificaticbrief
als bedoeld onder 5.2 een kopie daarvar te verzenden san de advocaat van G-Star,

5.4.  bepaalt dar Titan een dwangsom verbeurt van £ 50.000,00 voor iedere keer
dat zij sen bevel als opgenowmen onder 5.1 niet nakomm,

5.5.  bepaalt dat Titan een dwangsom verbewst van € 30.000,00 voor iedere dag,
of cen gedeelte daarvan, dat zij een beve] als opgeaomen onder 5.2 of 5.3 niet
nakomt,

3.6,  bepaalt dat dc onder 5.4 en 5.5 bepaslde dwangsommen bij verbeuring in
totazl cen maximum van € 6.000.000,00 belopen,

3.7.  vercordeelt Titan in de proceskosten aan de zijde van G-Star tot op heden
begroot op een bedrag van € 16.577.63,

5.8.  verklaam dit vonnis vitvoerbaar bij vootraad,
3.9.  wijst of het meer of anders gevorderde,

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H,C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan
daor mr. R. Vegloo, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 juni 2012,
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