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iN NAAM DER KONINGHN

vonnits

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel yecht

zaaknumer / Fpummer: 134637 I KGZA 7194
Vopais in kort geding vaRr 360 med 2607

in de zaak van

1 KEUNE BAIRCO SMETICS EXPORT B.Y.

2. BEUNE HATRCOSMETICS MANUFACTURING BYV.
3. KEDNE INTERNATION AL HOLDINGB.V.

gevestigd fe Soest,

etseras,

procureut o, M. Middeldorp,

advocaat mr. N. Ruyters te Breda,

tegen

1. de rechispersuoD RAAT 1UIAS Levi

NOVA KOZMETIK URUNLERI ITHIH.DIS TIC.SAN.LTD.STE,

gevestigd 1© Ankara, Tuskije,

gedaagden,

gedangde sub 1,verschenen in persoon, tevens als vertegenwoordiger van Nova Kozmetik
Trunken Ithih.dis Tic.san td.sti.

Bisars zullen hierna gezamenlijk worden aangedind als Keune. Gedasgden zullen afzonder-
1k en Nova Kozmetik worden genoemd en gezamenlijk worden aangeduid als
¢.5.

1 De procedure
1.1, Het verloop vande procedure blijkt uit:
- de dagvaarding

- ds mondelings behandeling
- de pleitnota van Keune.

1.2 Ten slotte is vonuis hepazld.
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2. De feiten

21, Keune produceert hagrverzorgingsproducten. In 3001 hebben paitijen een distrivu-
sjsovereenkomst gesloten uit hoofde waarvan c.s. de producten van Keuge 70U gadn
verkopen op de Turkse markt. In het kader van die samenwerking heefl. in Turkije een
aantal mericen van Keune laten registreren op Naam van Nova Kozmetik, waarbij bet de
bedoeling van pertijen was dat de Tegistraties later aan Keure zouden worden avergedrages.
Ten tijde van het vitbrengen vaa de dagvaarding in dit kort geding beschikte Nova Kozme-
tik over een tegistratie van eeil woordbeeidmerk van Keune met nummer 2001/18804 en oen
merkaanvraag voor ¢en woordbeeldmerk van Keupe met aummer 2004/25819.

23, Bi brief van 5 mei 2003 heeft Bislik c 8. de distributicovereenkomst opgezegd.
Vervolgens hebben partijen een procedure gevoerd over de gevolgen daarvan, waarbij par-
tijen over en west diverse vorderingen hebben ingesteld.

n3.  Bij vonnis van 24 januari 2007 heeft de rechtbank te Utrecht onder meer OVeIwo-
gen:
“Bielik ¢.s. hegft erkend dat hif de aanvradg bif et Turkse Patentinstituut van de merknadm
Keune op zij eigen naam keeft gedaan, Voor zover registratie van het merk op naam van

~ 5. heeft plaatsgevonden, staat dit niet de registratie van het merk op nuam van Ket-
ne in de weg, nu . 5. zieh, ook in deze procedure, herhaaldelijk bereid heeft verklaard
om na betaling van de terzake gemaakte kosten de merknaam pp naam van Keune te doen
steflen.”
Tegen die achtergrond werd Keune geacht onvoldoende elang te hebben b} yerpordeling
ven ... 3.8 tot overdracht van de merknamen en heeft de sechtbank de daartos sirekkende
vordering van Keune afgewezen.

2.4, Keune heeft van dit vonnis peappelleerd.

75, Op 8 maart 2007 heeft Keune alle in voormeld vonnis gepoemde kosien voor &

registratie van de merken aar voldaan, Nadien hebben partijen aitvoerig gecorrespon-
deerd over de overdracht van de registraties. Op 19 maart 2007 heeft Birlik aan mr. Ruylers
voomoemd bericht:

“fd

Nova Kozmetik is, na het overlijden van mijn vader, wettelijk toegekomen aan mijn 2 zussen
en mij. Voor de overdracht zullen mijn zussen eveneens mee moeten ondertekenen. Daar-
voor veis ik volgende week af naar Turkije om ¢.e.a. te regelen.

(R cliént heeft zich in Nederland en in Turkije niet aan haar wettelijie verplichtingen ge-
nouden, Keune heeft onrechimatig productén gedxporteerd noar Turidje. Keune s nieuwe
distributeur heeft producten op de Turkse markt gebracht zonder in het Bezit te zijn van de
merimaam Keume. Daarmee heeft Kewne en haar Turkse distributeur de Turkse wet bewust
overmeden. I zou hier gerechtelijke swippen tegen kunnen ondernemen. Keune dient zich te
realiseren dat zij en haar distributeur het risico lopen op een pevangenissiraf var: 2 jour en
cen bote van 15,000 tot 45.000 YIL.

Nogmaals informeer ik uw cliént hierbij dat er reeds lange tiyd terug klachten hij het Turkse
Ministerie van Volksgezondheid zifn ontvangen over Keune.

{.‘,) "

26,  Bij e-mail van 2 april 2007 liet... ... a0 Ruyters weten:
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“

U;crfiént heeft de Turkse wet bewust overtreden. (..) Ik heb een Purkse advocaat ingescha-
keld die cen klacht zal indienen bij de Turkse rechier over uw Client. Over u 2al een klacht
naar de Orde van Advecaten worden gesturd over uW handelwijze en gedrag.

¥ {. . .) 7

2% Mr. Ruyters heeft oi] herhaling yerzocht en gesommeerd mee e werken aan
de overdracht van de merkregistraties agn Keune. heeft daaraan peen gevolg gogevel.

3 Het geschil

31, Keune vordett, na zonder procesrechtelijk bezwaar van ..5. haar ejs te heb-

hen gewljzigd, dat de voorzieningenrechter b vormis, wtvoerbaar by voorraad:

1. Nova Kozmetik zal veroordelen om birmen vijf dagen na het te wijzen vonnis over te
drapen aan Keune de merkre jstratie voor het woord-beeldmerk Keune mel jegistra-
iemummer 2001/18804 en de merkaanvraag voor het woord-beeldmerk Keune
2004/25819, op straife van eed dwangsotl van € 20.000,- voor isdere dag of gedeclte
van een dag dat Nova Kozmetik hieraan geen gevolg geeft,

2 - &, zal veroordelen jedere medewerking 1e verlenss die nodig is om de oVer-
dracht van de onder 1. gencemde metken binnen vijf dagen ma hiet in deze te wijzen
vornis te realiseren, waaronder begrepen maar met beperkt tot het ondertekepen - e
ervoor ie zorgen dat alle daartoe hevoegde personen de overdrachtsakie mee onderte-
Lenen, dan wel een andere door Keune aan s 8. voorgelegde overdrachisakte,
{en overstaan van een notaris die dan tevens de handtekening var n eventuele
ardere tekeningshevoegden legaliseert, alsmede ervoor zovg te dragen dat de aver-
drachtsakte wordt voorzien van ect apostille, en de akte vooris direct na ondertelke-
ning, legalisatie en het vootzien van een gpostille aen Keune wordt verstuurd, dit afles
op straffe van een dwangsom van € 20.000,- voor iedere dag of gedeelie van een dag
dat gedaagde(n) niet of niet volledig voidoen aan voornoemd gebod,

3. ___ ¢4 zal veroordelen per direct iedere medewerking te verlepen dis nodig is om
ds overdsacht van de onder 1. gepoemds merken bipnen tien dagen na bet in deze te
wijzen vonms aap te tekenen in het Turkse merkenregister, op straffe van een dwang-
som van € 20.000,- voor jedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde(n) niet of
siet volledig voldoen aan vooroend gebed,

4 NovaKozmetik per direct zal verbiedon het woord/besldmerk Keune met registratie-
surmer 2001/18804 en/of de merkaanvraag voar het woord/beelderk van Keune
met numpmer 2004/25189 over te dragen adu ecn derde, op straffe van ¢en dwangsom
van € 100.000,- per overtreding,

5. c.5. per direct zal verbieden enig ander Keune-merk te registreren op straffe van
sen dwangsom van € 100.000,-- per overtreding,
6. ¢.s. zal veroordelen binnen twee dagen na bet te wijzen vennis agn te geven,

tmiddels overleggmg van daartoe relevante en betrouwbare bescheiden, welke persoon
of personen bevoegd zijn 0m de overdrachtsakte te ondertekengn namens Nova Koz-
metik, op straffe van een dwangsom van £20.000,— voor iedere dag of gedeeite van
sen dag dat pedaagden Hier niet of niet volledig aan voldosn,

4 __ c.s. hoofdelijk zal veroordelen aan Keune te betalen een bedrag van € 15.000,—
als voorschot op de door hen geleden schade,
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8 ... s hoofdelijk zal veroordelen conform artike] 14 Handhavingsrichilijn
(2004/48 EG} inde valledige proceskosten van deze procedure, wel_ka kosten worden
begroot op € 19.500,-- aanl advocaatkosten en € 7.581,-- asn vertaalkosten (verschot-
ten), althags in een bedrag dat de voorzieningenrechter juist zal achien.

3.2 .8, voert verweer, Op de stellingen van partijen wordt hisrmna, voor ZOVer
van belang, nader ingegasn.

4. De beoordeling

4.1, g8 heeft nist betwist dat Nova Kozmetik gehouden is de merkregistraties
over te dragen aan Keune, maar hoeft bezwaar gemaakt tegen de wijze waatop dat volgens
Keung moet gebeuren. Keune stelt dat de registraties rechisgeldig kunnen worden overge-
dragen zodra . 1amens Nova Kozmetik de door Keune opgestelde overdrachisakie
heaft ondertekend. Dit words, blijkens door Keune in het geding gebrachte correspondentie,
Yevestipd door twee Turkse advocaten. . & stelt zich echter op het standpunt dat de
overdracht naar Tutks recht slechts rechitsgeldig kan plaatsvinden door fus senkomst van de
merknaamagent van Nova Kozmetik.

472 Dit beswaar van ........ komt de voorzieningenrechter ongegrond voor, 2u de juist-
Heid van het standpunt vag Keune door twee Turkse advocsten wordt bevestigd en
daartegen niets aan andersluidende informatie van deskundig te achten derden hecft inge-
beacht. 2.5 zal daarom worden veroordeeld om mee te werken aan de overdracht van
de merkregistraties door het ondertekenen van de overdrachtsakie. De gevorderde dwang-
som zal als volgt worden beperkt.

43,  ___ hesft asngevoerd dat niet vast staat dat hij bevoegd is de overdrachtsakte te
ondertekenen, aangezien zijn vader, die voorbeen enig bestuurder was van de Nova Kozme-
6k inmiddels is overleden. Voor het geval dat uit officiéle hescheiden van de betreffende
ipstantie in Turkije 2zou blijken dat de overdracht niet kan worden ge&ifectueerd doordat
atet kan worden vastgesteld aan wie de pevoegdheid toekomt om Nova Eozmetik te verte-
genwoordigen, 7a. ~—.. ©.5. 0P straffe van verbeurte van een dwangsom worden veroor-
deeld om het ertoe te leiden dat binnen ecn maand na betekening van dit vornis de statuien
van Nova Kozmetlk zodanig worden aangepast dat rechisgeldige overdracht door middel
van meergenoemde akte kap plaatsvinden en deze wijziging te doen ipschrijven in het han-
delsregister,

44.  NuKeune heeft gesteld dat het ontbreken van de handtekening van eetl namens
Nova Kozmetik bevoegde persoon het enige beletsel is voor cen rechtsgeldige overdracht
heeft zii peen belang bij verdergaande medeweriang, Het gevorderde onder 3.3. en 3.6, zal
daarom worden afgewezen, Wel voor toewljzing vatbaar is het verbod de merkregistratie
aan een derde over te dragen, waartegen geen verweer is gevoerd. Nu® .. tegen het
gevorderde verbod om enig ander Keunemerk te deponeren evenmin verweer hecit pevosrd
is dit onderdeel van de vordering eveneens voot 0ewijzing vathaar,

4.5. Birlik heeft ervan blijk gegeven volstrekt anvoldoends oog te hebben voor de be-
langen van Keune. Tijdens ée procedure voor de rechtbank Tirecht heeft hij de indruk ge-
welct dat bij, na betaling door Keune van de kosten, de merkregistratie ten spoedigste zou
overdragen. Hij heeft echter niet de nodige stappen gezet ol dat te realiseren. Miet alleen
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biijft hij zich verzetten tegen de door de advocaal van Keune voorgestelde wiize van over-
dracht, die de voorzieningenrechter et onredelijk voorkomt, Ook heeft bij pedreigd ret
gerechteiijke maatrepslen tegen de huidige distribnteur van Keune in Turkije, omdat die
Keune-producten op de markt brengt sonder i het bezit te zijn van de merkregisiratis.
Aldugis .  zo onachtzaatn OmgespropEen st de belangen van Keune dat dit tegen de
achtergrond van de rechtsverhouding die tugsen partijen bestond jegens Keune onrechimatig
is. Aannemelijk is dat Keune tierdoor schade heeft geleden. Het gevorderde vaorschot op
schadevergoeding zal worden toegewezen ot een bedrag van € 10000,

46, 7al als de fn het ongelijk te stetlen party worden veroordeeld in de kosten
van het geding. Artikel 14 van da Richtliin 2004/48/EG betreffende de handhaviag van ine
tellectuele eigendomsrechten bepaalt dat de redelijke en evenredige gerechiskosten en ande-
re kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij zullen.
worden gedragen. Mede gelet op de evenverrelde toewijzing van e voorschot op schade-
vergoeding zal de vordering van Keune tot vergoeding vatl de werkelik gemaakte kosten
van € 19.500,-- aan advoczatkosten en € 7.581,-- aan vertaalkosien, worden gematigd tot
cens bedrag van € 10.000,--. Het meerdere moet excassief worden geacht.

5, De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1, vercordeelt ___ ».s. ombinnen vijf dagen 08 beieicening van dit vonois de merk-

registratie voor bet woord-beeldmerk van Keune met registralienuiiiior 2001/18804 en de
merkaanyraag voor het woord-beeldmerk vas Keune met registratienummer 2004/25819,
gver te dragen aan Keune door ondertekening van de daartoe door Keuneaan . 5
toegezonden overdrachtsakte,

52, bepaaltdat ... >s eendwangsom vepbeurt van € 2.000,- voor iedere dag of
gedeslie van cen dag dat hij in gebreke mocht blijven aan e veroardeling onder 5.1, te vol-
doen, Zzutks tot een MAXiMUM Va0 £ 25.000,--,

53. veroordeelt ©.5. om, indien uit officiéle bescheiden van de betreffende in-
stanties rmocht biijken dat de overdracht als onder 5.1, vermeld ndet kan worden geeffecty-
eerd doordat niet kan worden vastgesteld wie bevoegd is Nova Kozmetik te vertegewoor-
digen, binnen een maand na betekening van it vonnis de staiuten vail Nova Kozmetik zo-
danie te wijzigen en die wijziging in te schrijven in de daartoe besternde registers dat de
overdracht kan plaatsvinden, en vooris alle overige maatregelen te treffen die daarvoor
noodzakelijk ziih,

5.4,  bepaalt dat ... c.5. eendwangsom verbeurt van € 500,- voor iedere dag of ge-
deelte van een dag dat hij in gebreke mocht blijven aan de veroordelingen onder 5.3. te vol-
doen, zulks tot een mexirmum van € 25.000,--,

5.5, verbied: Nova Kozmetik het woord/besldmerk van Keune meat regigtrafienurer
2001/18804 en/of de merkaanvraag voor het woord/beeldmerk van Keune met mummer
2604/251 89 over te dragen aan een dexde,
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56.  bepaaltdat Nova Kozmetik een dwangsom verbeurt van € 25.000,-- bij overtreding

van het verbod onder 5.5,

5% verbigdt Birlik c.s. enig ander Keune-merk te registreren,
58 ‘bepealt dat Birlik o 5. een dwangsom verheurt ven € 25.000,- voor iedere overtre-
ding van het verbod onder 5.7,

5.9 varoordeelt Birtik ¢.5. bij wijze van voorschat op schadevergoeding 3n Keune te

betalen de sormma van € 18000, (tienduizend eurc),

an het geding tot san de itgpraak van dit von-

510,  veroordeelt Bulik c.s. in de kosten v
5, aan verschotten en € 10,000, aan pro-

nis aan de zijde van Keune begroot op € 400,8
cureurskosien,

511,  verklaart dit vonuis uitvoerbaar bijvoottaad,

517,  wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vounis is gewezen door o, AH. Schotman en in het openbaat uitgesproken op

30 med 2007,

Ryj sfwezigheid van mi. Yehotman ondertekend door mr, Th.S. Roell.

VOOH GROSSE

“ &fgageven aan mr. mmdd@id(ﬁp
i

de griff

Mr«—)

Cong.: 134



