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IN NAAM DER KONINGIN
VOIS

RECHTEBANK 's-CRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer; 2267263 / A ZA 04-2610
Vonnis van 31 mei 2006
in de zaak van

de rechispersoon naar vreemd recht
DRUING. O F. PORICHE AG,
gavestigd te Stuttgar,

ziseres,

procureur mr. H.C. Grootveld,
advocaat mr. F.M. Bus te Urecht,

fegen

I de besloten vennootschap met beperkie aansprakelijkheid
EHRIE VEENENDAAL BY.,

gevestigd te VEENENDAAL,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakslijkheid
EKRIS TRADING BV,

gevestigd te VEENENDAAL,

gedaagden,

orocureur mr. P.J.M. von Schimidt auf Alienstadt,

advoeaten mrs. J A, Schaap en A.AA.C.M. van Gorschet te Amsterdar.

Partijen zullen hiema Porsche en Ekris genoemd worden, gedaagden afzonderlijic tevens als
Ekris Veenendaal en Ekris Trading.

i. e procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijke uit:
- de dagvaarding van 2 avgustus 2004 met producties {prods. | vm 7);

- de conclusie van antwoord van 6 oktober 2004 met producties (prods. 1 vim 8);
- de conclusie van repliek van 3 januari 2605 met productiss {prods. 8 t/rm 20);

- de conclusie van dupiiek van 2 maart 2005 met producties {prods, 10 t/m 13):
- dg pleitaantekeningen van inr. Bus voor het plaidoot van 7 april 2006;

- de pleitnotitie van my. Van Qorschot voor het pleidosi van 7 april 2008,

e

YVonnis s aader bepaald op heden.
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2. De feiten

2.1 Poreche is houdster van de volgende merken voor onder mesr waran in klasse 12

{auto's cn hun accessoires en onderdelen):

Het Gemeenschaps gecombingerde woord/beeidmerk PORSCHE, garegistreerd cp
12 december 2000, CTM ar. 73098

Het internationale gecombineerde woord/beeldmerk PORSCHE, IR 179528,
stammend uit 1958 en met gelding voor de Benelux:

T ) e e O ] B

Het internationale gecombineerde woord/beeldmerk PORSCHE, IR 181932,
stamrnend uit 1955, met gelding voor de Benelux en als geclaimde kieuren zwart, geal,
goudkleurig {doré), rood en wit:

Ifet internationale gecombineerds woord/beeldmerk FORSCHE, IR 730310, uir
1999 met gelding voor ds Banelux:
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22, Auto's van het merk PORSCHE worden ot het duursts, exclusiefste of meest fuxe
segraent van de personenautomarkt gerekend.

273 Ekris Veenendaa! is de groatste BMW- (en Rover- en Mini-) dealer van Nederland,
gevestigd in het midden van het iand en in de regio Arnherm bekend, die als handeisnaam
Ekris voert. Ekris Trading drijft een ondememing die in tweedeliands aute's handelt onder
de handeisnaam Ekris Exclusief. Zif deed dat aanvankslijk vanuit de vestiging waarin voor-
heen de Ekris BMW dealer was gevastigd. Ekris Veenendaal {s naast BMW.dealer ook
houdster van de domeinnaam skrissxclusiel nl.

o

Amhern aan de Ringhoven § {die voorheen binnen bet Ekris concern werd gebruikt als
showrcom voor haar BMW.dealerschap een metershoge zuil aangetroffen dis er als volgt
uitziel;

2.4, In maart 2004 heeft Porsche bij de (Inmiddsls: voormalige) showroom van Ekeis in

ldmerken van Forsche cok diu

H

van Mercedes Benz, ffxgu’sr en Al éz a:zeb»—.c o, ﬁ{sm&:}e i:} grate letters de woorden ' ;_:(. is"

en "Bxclusief” en de sankondigende vermelding "Verkoop dealeroccasions van 0.8, Langs
de weg stond een grote zuil met deze opmaak, bii de ingang van de showroom een Kiginere
vergie
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Z.5. Bveneens zijn aanvankelitk {onder meer) PORSCHE gecombineerde
woord/beeldmerken zehanteerd op de openings- of introductiepagina van de door Ekris
gehanteerde website www ekrisexclusisfnl in de vorm van cen rolbalk.

2.6 Ekris heeft het in 2.4 en 2.5 bedoelde gebruik van PORSCHE woord/besldmerken
inmiddels na (eerste) sommatie door Porsche gestaakt {op de zuil door die merken af te
plakken, op haar website docr deze daarop niet langer af te beelden), evenwel onder betwis-
ting van gehoudenheid daartoe en betwisting van merkinbrenk met een beroep op uitputting,
Bij haar nieuwe showroom in Duiven, die zij sinds okiober 2005 in gebrutk heeft, staat be-
doelde zail in het geheel niet langer, hetgeen volgens Ekris is gedaan uit kostenoverwegin-
gen. Op de introductiepagina van haar website komen nu in rolbalkvorm grilles van ver-
scheidene exclusieve aute’s voorbij, waaronder die van de Porsche Cayenne.

3, Het geschil

3.1. Porsche vordert - samengevat — een merkinbreukvarbod met inbegrip van het blij-
vend verwijderen van de PORSCHE gecombineerde woord/begkdmerken van de zuil bij
Ekris’ showroom in Amhem en van haar website, alsmede een verbod tot het maken van
misieidende reclame, met nevenvorderingen, alles op straffe van dwangsommen, en voorts
schadevergoeding op 16 maken bij staat {zonder rentevordering), kosten rechens.

3.2 Ekriz voert gemotiveard verweer. Op de steilingen van partijen wordt hierna bij de
beoordeling, voor zover van belang, nader ingegaan.

4, De becordeling

4.1, Die rachibank is bevoegd van de vordering op Gemeenschapmerkenrechtelyjke
grondsiag kennis te nemen uit hoofde van art. 92 Gemeenschapsmerkenverordening jo. art.
3 van de uitvoeringswet van die verordening, Voor zover dit geschil Beneluxmerkenrechie-
lijk van aard is of gegrond op onrechtmatige daad, is het verknocht te achten aan het Ge-
meenschapsmerkenrechtelijke deel, zodat de rechibank uvit dien hoofde bevoegd is.

4.2, Tkris beroept zich op uitputting van de merkrechiten van Porsche. Naar het oordesl
van de rechtbank levert evenwel de wijze waarop door E&kris in haar reclame gebruik is ge-
maakt van de PORSCHE woord/beeldmerken een gegroade reden in de zia van art. 13 1id 2
Gemsenschapsmerkenverordening, art. 7 lid 2 Merkenricitlijn ea art. 13A 1id 9 BMW op
voor Porgche om zich daarlegen te verzetten, omdat zodoende gelet op de concrete omstan-
digheden van dit geval het gevaar bestaat dat bij het publiek de indruk werdt gewekt dat o
cen commerciéle of bijzonders band tussen Porsche en Ekris bestaat (het criterium uit het
BMW/Deenik arvest (NJ 20017134, mon. ravy. 50-55) van het HvIEG). Daanoe wordt als
volgt overwogen,

43 e combinatie van de volgende slementen maakt dat het publiek de indrui kan
krijgen hier met sen Porschedeaier van dosn to hebbon — althans dat er een commarciéle o

1 £
bijzondere band bestaat/ls guan bestaan tussen Ekris on Porsche:

2) het gebruik van de aanduiding "excliusiel” (sen verwijzing naar het laxe personznauic-
markiseginent waar Porsche prominent onderdeel van uil maakt);
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) het gebruik van enkele (niet zeer vele en derhalve kennelijk zorgvuldig seselecteerde)
{woord/=beeldmerken van exclusieve automerken {met inbegrip van de togo-merken),
waaronder die van Porsche:

¢} het gebruik van de als misletdend aan te merken aanduiding “dealeroccasions” {kkes
heef haar stelling dat dit zou zien op van particulicren afkomstige twesdehands auto's,
die beweerdelijk zouden zijn te onderscheiden van tweedehands lease-auto’s, die dan
niet van dealers afkomstig zouden zijn, onvoldoende gesubstantieerd, zodat deze door
Porsche gemotiveerd betwiste stelling wordt gepasseerd);

d) het hanteren van de in de dealerautobranche (in tegenstelling tot de tweedehands auto-
handel) gebruikelijke in het cog springende “merkzuil” voer de showrcom; en

¢} de omstandigheid dat die (thans voormalige) showroom voorhesn als BMW-
dealershowroom is gebruikt binnen het Ekris concern (de grootste BMW dealer In Ne-
dertand sn gevestigd in de middenregio van het land), binnen welk concern dealer-
schappen worden gevoerd van de evensens min of meer exclusieve {althans tot de hoge-
re middenkiasse behorende) automerken BMW, Rover en Mini.

4.4, Dat mesrvoudige deaterschappen hoogst ongebruikelifk zouden zijn, zoals Ekris
stelt, is na de gedeelielijke liberalisatic van de Europese personsnautomarkt onjuist, hetgeen
ook geldt voor het zogencemde exclusieve of luxe markisegment. De vergeliking met en-
kele andere yrote spelers op de exclusieve Nederlandse autodealermarks, Hessing in {thans)
Utrecht en Frans Munsterhuis uit het oosten des lands, dringt zich in dat verband op. Dit zijn
immers, zoals Porsche terscht aanvoert, houdsters van verscheidene dealerschappen van
(zeer) exclusieve automerken, respectievelijk Rolls Royee, Maserati, Lamborghini, Lotus en
US Ford voor Hessing 2n onder meer Ferrari, Maserati, Chirysler, Jaguar en Jeep voor Mua-
sterhuis.

4.5. Daarbij is van doorslaggevend belang uit de in 4.3 bedoelde combinatie dat daarin
gebruik wordt gemaakt van niet alicen het woord Porsche maar juist van de bekende besld-
merken — zawel de als merk gedeponeerde gestilesrde schrijfwijze van PORSCHE als het
"schild/logomerk !, welks beeidmerken in ieder geval in de autobranche en zeker voor een
bekend automerk als PORSCHE de indruk kunnen wekken dat 2en commerciéle/bijzonders
(samenwerkings)- band bestaar tussen Porsche en Ekris. Het is ook in overwegende mate
bestendige rechtsprazk in kort geding in Nederland, dat gebruik van beeidmerken voor
auto's njet valt onder de uitputtingsregel. Dat versierkt tevens bedoelde indruk, zoels Por-
sche terecht aanvoert, omdat de speciatisters-uist dealers van automerken in Nederland hun
specialiteit juist kenbaar plegen te maken doos vermelding van alleen woordmerken, zonder
de beeldmerken erbij. Gebruik van beeldmerken van auto's in de autobranche kan zodoends
te meer bij het in aanmerking kameade publick de indruk wekken dat sprake is van een bij-
zondere band.

L8 Tevergesfs beroept Ekris zich op rechispraak die in haar voordes! zou pieiten, om-
fat de door haar aangehaalds gevallen niet vergelijkbaar zijn met de onderhavige zaak. De
Pipoig/Hartlaver zaak (IIVIEG, IER 2003/64) handelt anders dan de ouderhavige over ver-
eelijhonde roctame. Ds Haarlemse Furetco zask (rolnr. KG ZA 04-294, prog. 16 bij ant-
woord) betreft fietsen (en een onvoldoende bekend geoordecld merk, waarvan bij Parsche
omegenzeggel ik juist wel sprake is), de Haagse Gestar zeak {rolnr. 02-2354, prod. 10 bjj

5

gupligk) betreft kleding (en daarin stond vast dat voldaan was aan het uitgangspunt it et
Dior/Bvora arrest (HvIBG NI 2001/132) dat sprake was van gebruik door de wederverkoper

van het merk op de in de bedrijfssector genruikelijke wijze en dat is, zoals in 4.5, In flne




2262683/ HA 724 04-2610 &
31 me1 2006

werd overwogen hier juist niet zo). In de Duitse Mitsubishizaak (BGH [ ZR 202/00} is het
springende verschil dat daarin door de gedaagds duidelijk en zonder voorbehoud werd asn-
zeaeven dat occasions van alle Europese antomerken (ook uit “lagez’e" niet exclusieve seg.
menten van de personenautomarkt) werden verkocht In de onder! havige zaak wordt duﬁf@u"
tegen minsigenomen de suggestie gewekt dat daarvan jujst geen sprake is. Ondanks de door
Biris benadrukte frase op haar website Het beste van alle merken vind! v bij Ekris exclusief
heeft Ekris immers alles in het werk gesteld om t2 suggereren dat het daarbij om een exciu-
sief, select aantal topmerken gaat, waaronder Porsche. Dat kom? docr gebruik van de in4.3
aanpegeven combinatie van de elementen a) t/m ¢). Om die reden gaat in de onderhavige
zazk Ekris' beroep bij pleidooi op de (van de hoofdstroom van de kort geding rechtspraak
afwijkcade) Arnhemse Van As/ Subaruzaak (Hof Arnhem DomJur 2005-242) evencens niet
op.Inro. 612 geeft dit hof in kort geding als voorlopig oordesl dat Jowter gebruik van
becldmerken I zijn algemesnheid onvoldoende zou zijn voor het wekken van de indruk van
een relevanie commercidle band, maar dat dit anders kan zijn gelet op de (overige) wijze
van presentatie. Wat er verder zij van deze overweging, van dat laatste is in de onderhavige
zaak, als in 4.3 overwogen, in elk geval sprake. Qogmerk is biijkbaar o de gemiddeld ge-
informeerde, omzichtige en oplettende consument/potentile koper van een tweedshands
Porsche hierdoor naar binnen te lokken. Naar het oordesi van de rechibank is daarmee in de
onderhavige zaak gegeven dat Porsche gegronde redenen heeft zich te verzetten in de zin
van art. 13 1id 2 Vo. 40/94, art. 7 lid 2 Ri. 89/104 en art. 13A 1id 9 BMW, Dat het bij Ekris
niet o een ex-Porschedealer gaat, doct daar onvoldoende aan afl

4.7, Op grond van het vorenoverwogene zijn de vorderingen op merkenrechtelijke
grondslag toewijsbaar als in het dictum verwoord, met matiging van dwangsommen. Bij die
stand van zaken bestaat onvoldoende belang bij esn sfzonderlijk verbod tof het maken van
misleidende reclame = daargelaten of aan de daaraan t¢ stellen versisten in het onderhavige
geval wel is voldaan, welke vordering immers geheel geénd is op het (voormalige) hanteren
van de Porsche woord/beeldmerken door Ekris. Aangezien Porsche onweersproken heelt
gelaten dat de ten processe bedoelde zuil hij de nieuwe showroom van Ekris Trading mict
mesr is geplaatst, wordt de gevorderde toezending ven fowo's waaruit de gevorderde verwij-
dering van de PORSCHE merken van de zuil wordt getoond bij gebreke van belang afgewe-
zen. Nu gecordeeld wordt dat door het hanteren van de gescombineerde woord/beeldmerken
van Parsche door Ekris sprake is van merkinbreuk, is aannemelijk te achten dat daarnee de
mogelijkheid bestaat dat daardoor schade, waaronder mogelijk reputatieschade, is geleden
door Porsche, Belangeijk element daarin is, zoals Porsche terecht stelt, dat zowel Porsche als
BMW esn gedegen repusatie en kwaliteitsuitstraling bebben en het Ekris concern de grootsie
BMW dealer van Nederland herbergt. Porsche hesfi bovendien onweersproken gesteld dat
één van de marketinginstrumenten van Porsche is het laten deelnemen van potentiéle kopers
aan proefritten op het cirewit van Zandvoort, van welk marketinginstrument Ekris zich even-
zzns bedient (Ekris sponsort ook een BMW -raceteam). De Sa,hadesuaafvorcien ng is op grond
van dit één en ander toewijsbasr, hetgeen eveneens geldl voor de nevenvordering die ziet op
de n‘egaigmmé de omvang daarvan in de schadestaatprocedurs nader te hegraten, Wel zij
amngetekend dat Bkris, zoals zij terech? stelt, er op eerste sonumatie van Porsche alles san
pedaan heeft om (verdere} schade te beperken door de gewraakte sanduidingen camiddallijk
Blijvend te verwijderen, welk element in de schedestaatprocedure verder aan de orde kan
koman. Bkris zal ais hoofdzakelijk in het @rzge%ijk gaatslde pantij worden veroordeeld in de
proceskosten,
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5, De beslissing
De rechibanl

- beveslt Ekris Trading cm binnen drie dagen na berekening van dit vonals iedere
inbreuk op Gemeenschapsmerk nr. 73098 van Porsche in de Evropese Gemeen-
schap, alsmede icdere inbreuk in de Beaelux op de mede in de Benelux geldende
merkrechten TR v, 181932 en IR ur 730310 van Porsche te staken en gestaakt te
houden, meer in het bijzonder door het verwijderd houden van inbreukmakende te-
kens op enige zuil aan de weg of bij de ingang van de showroom of anderszins sen
dergelijk teken te gebruiken in haar aanprijzingsuitingen;

beveelt Elais Veenendaal om binnea drie dagen na betekening van dit vonnis iedere
inbreuk op Gemeenschapsmerk nr. 73098 van Porsche in de Europese Gemeens
schap, alsmede jedere inbreuk in de Benelux op de mede in de Benelux geldende
reerkrechten TR nr. 181932 en IR nr. 730310 van Porsche te staken en gestaakt te
fiouden, meer in het biizonder door het verwijderd houden van inbreukmakends te-
keng op haar website www .ekrisexclusiefni;

- beveelt Ekris Trading respectiovelijk Ekris Vecnendaal o binnen veertien dagen na
betekening van dit vonais aan de raadsvrouwe van Porsche op te geven hoc lang de
inbreuksmakende tekens op de betreffende zuil{en) voor de voormalige showroom
van Ekris Trading hebben gestaan, respectievelijk hoe lang de ten processe bedoside
inbreukmakende tekens op de website van Ekris Veenendaal zijn gebruiky;

- veroordeelt gedaagden isder afzonderlijk tot betaling van een dwangsom van
€ 1.000,- per dag of geval, zulks ter keuze van Porsche, van gehele of gedeelteiijke
niet nakoming van enig hiervoor gegeven bevel;

- veroordeclt EXris hooldelijk tot vergoeding van de door Porsche geleden schade ten
gevolge van merkinbreuk door het hanteren van inbreukmakende tekens op de ten
processe bedoelde zuil(en) en website, nadsr op te maken bij staat en te vereffenen
volgens de wet;

- veroordeeit Ekris in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak
aan de zijde van Porsche begroot op € 311,40 asn verschotten en € 1,808, aan pro-

cureurssalaris:
- verklaart dit vonnis tof zover ultvoerbaar b voorraad;

- wiist af set meer of anders gevorderde.

Dit vonnis s gewezen door mrs. J.W. du Pon, G.R.B. van Peursem en PACE van der
Kool en in het openbaar uitgesproken op 31 met 2006 in tegenwoordigheid van de griffier.
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