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Jurisprudentie
Rechterlijke uitspraken
1 Octrooirecht

Nr. 31 Hoge Raad, 9 april 1999, Cpenhuysen Chemie/Diversey
e.a. (Rh.: belang van Diversey bij een spoedige beslissing op de
inbreukvraag groter dan belang van Epenhuysen bij afwachten
oppositiebeslissing EOB; Hof: het opwerpen van nietigheid bij
wege van verweer kan, doch kan niet leiden tot nictigverklaring
octrooi; H.R.; Hof heeft in overeenstemming met de geldende
regels beoordeeld of de uitleg van de conclusie recht doet we-
dervaren aan de rechtszekerheid voor derden).

Nr. 32 Pres. Rechtbank s-Gravenhage, 19 jan. 1995, Epenhuy-
sen Chemic/Diversey Corporation e.a. (reinigingsmiddel vormt
wezenlijk bestanddeel van de uitvinding-schoonmaaksystcem,
dochisalgemeen in de handcl verkrijgbaar; onder bepaalde om-
standigheden wel aanzetten tot inbreuk).

Nr. 33 Pres. Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 sept. 1998, Epenhuy-
sen Chemie/Diversey Corporation c.a. (bewuste beperking
beschermingsomvang tijdens oppositieprocedure; thans voor-
gestane uitleg onverenigbaar met de redelijke rechtszekerhcid
voor derden).

2 Merkenrecht

Nr. 34 Kantongerecht Amsterdam, 27 mei 1999, D¢ Hypotheek-
shop Centrale Organisatic/Geldplan (het woord 'Geldplan’ is
niet louter beschrijvend; handelsnaamverwarring wegens over-
lapping van markten; verbod; geen misleiding).

Nr. 35 Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1998, E.E. de Vroome/Kesbo
Sport c.a. (onder verwarring valt ook indirecte verwarring; ver-
weer dat geen sprake is van inbreuk zolang EU-merkregistratie

van inbreukmakend tcken niet is geweigerd verworpen;
gemeenschapsmerk zal nict tegen ouder merkrecht kunnen
worden ingeroepen).

Nt 36 Pres. Rechtbank ’s-Gravenhagc, 29 juni 1999, VNU Busi-
ness Publications/The Monster Board (installeren magneet-
woord Intermediair in software zoekmachine is gebruik van het
merk; tevens gebruik in het economische verkeer).

Nr. 37 Prcs. Rechtbank “s-Gravemhage, 2 juli 1999, Cafg-
Restaurant 'TTet Flaagsche Schouw’ Exploitatie/Provinciaal Be-
stuur van de Provincie Zuid-11olland (geen verwarringsgevaar
omdarassociatie tussen teken en merk nietwordt gevreesd; geen
afbreuk onderscheidend vermogen; gebruik *t Schouw” op re-
clamezuil geen voeren van handclsnaam door een onderne-
ming; Provincie geen onderneming in de¢ zin van de
Handclsnaamwet).

Nr. 38 Hof Amsterdam, 6 nov. 1997, Amsterdamschc Football
Club’Ajax’ tc Amsterdam/Sigarenmagazijn en Sportshop Ajax
e.a. (geen berocp op oudere handelsnaam en dus ook niet op een
geldige reden c¢.q. art. 13A, 7).

Nr. 39 Pres. Rechtbank ’s-Gravenhage, 6 maart 1996, Telefonak-
tiebolaget L. M. Ericsson c.a./M.S. L. Telecommunicatie (merk-
inbreuk; gebruik merk in advertentie als reclame voor de eigen
onderneming door wekken van kwaliteitssuggestie; ongerecht-
vaardigd voordeel en afbreuk aan reputatie; o.d. jegens Neder-
landse importeur; rectificatiebevel gcwcigerd).

Nr. 40 Hof van Justitic EG, 14 okt. 1999, Adidas/Zweedse
douane (Piraterijverordening verzet zich tcgen nationale bepa-
ling dic bckendmaking van de naam van de inbreukmaker aan
de merkhouder verbiedt).

3 Handelsnaamrecht

Nr. 41 Hof Amsterdam, 19 jan. 1995, Dc v.o.f. Beeldspraak/De
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam (schade-
vergoeding wegens wanprestatie bij verrichten handelsnaam-
onderzoek; vraag of de handclsnaam o.g.v. art. 5 Hnw. mag wor-
den gevoerd irrelevant; beroep op algemenc voorwaarden
verworpen).

(vervolg inhoud blz. 118)
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Internationaal procederen in geschillen met betrckking
tot intellectucle cigendomsrechten: een grens-
overschrijdend beslag inzake namaak?

Novt bij Belgische Hof van Cassatie, 3 september 1999

Marta Pertegds Sendcr™

Belgisch Hof van Cassatie aanvaardt beslag inzake namaak
ten aanzicn van buitenlandse octrooien

Een beslag inzake namaak krachtens artikel 1481 tot en met
1488 van her Belgisch Gerechtelijk Wetbock (GerW.) is cen
onderzoeksmaatregel die beoogt het bewijs van een inbreuk op
intellectuele cigendomsrechten (1. E.-rechten) te vergemakkelij-
ken. Het Hof van Cassatie heeft zich onlangs moeten uitsprcken
over de mogelijkheid van een Belgische rechter om op te treden
naaraanlciding van een vermeende inbreuk op buitenlandse oc-
trooien.

et Belgische Hof van Cassatie heeft in het arrest van 3 septem-
ber 1999 in deSanac/Variantsystemet zaak geoordeeld dat een Bel-
gische rechter een beslag inzake namaak met uitwerking in het
buitenland kan uitspreken.

War de bevoegdheidsgrond betreft, kan dc rechter zijn grens-
overschrijdende bevoegdheid op artikel 24 van het EEX-Verdrag
steunen. Het territoriale karakeer van de rechten die door de
aangevraagde maatregel dienen te worden beschermd impli-
ceert immers niet dat de bevolen maatregel slechts binnen het
nationale, Belgische, territorium effect moeten sorteren. Het is
dan ook mogelijk dat ecn Belgische rechter zich bevoegd ver-
klaart om voorlopige maatregelen te treffen tot vaststelling van
een (vermeende) inbreuk in andere staten.

‘Wat de gegrondheid van de gevraagde maatregel betreft, verzet
het Belgisch recht zich niet tegen een beslag inzake namaak ter
bescherming van buitenlandse octrooien. Het Hof van Cassatie
stelt vast dat artikel 1481 Ger.W. niet vercist dat hct gaat om cen
nationaal octrooi. Dit vereiste kan ook niet implicict uit de ter-
ritoriale werking van octrooirechten afgeleid worden. Een be-
slag inzake namaak kan dan ook opgelegd worden in afwezig-
heid van een Belgisch octrooi. Zo werd in casu een beslag inzake
namaak met nitwerking in Belgié, Nederland, Frankrijk, Duits-
land en het Verenigd Keoninkrijk tocgckend op basis van oc-
trooien in Frankrijk, Duitsland en het Vercnigd Koninkrijk.

I Opmerkingen vooraf: de internationalisering van ge-
schillen aver intellectuele eigendomsrechten

1 Het komt niet als een verrassing dat het Hof van Cassatic zich
onlangs moest uitspreken over de mogelijkheid van een Bel-
gische rechter om op te treden naar aanleiding van een ver-
meende inbreuk op buitenlandse octrooien. Sinds enige tijd be-
staatcr—nictalleen in Belgi€é maar ook in de omringendelanden
— cen grociende belangstelling voor de noodzaak van concen-
tratie van procesvoering in gevallen van inbreuk van paraliclic
intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten).

Het grensoverschrijdend optreden van nationale rechters in 1E-
geschillen wordt steeds vaker gevraagd en toegewezen. De toe-
nemendcinternationalisering van IE-portfolios doet immers de
vraag rijzen over het nut van parallelle procesvocring over het-

" Assistent Internationaal Privaatrecht. K. U. Leuven; advocaat.

zelfdeonderwerp in verschillende staten. De betrokken partijen
achten het veel efficiénter om één rechter tc adiéren en deze te
vragen om maatregelen te tretfen die niet alleen in de forum-
staat maar ook in het buitenland uirwerking hebben. Zo heeft
de recente rechtspraktijk in verschillende staten —en in het bij-
zonder in Nederland — de voordelen van o.a. een grens-
overschrijdend verbod in gevallen van internationale inbreuken
van IE ’ontdckt, terwijl cr in de rechtszaal en in de rechtsleer
nog volop wordt gediscussicerd over de juridische grondslag
van zulke ontwikkelingen.

Her arrest dat door het Hof van Cassatie op 3 september 1999
werd uitgesproken in de Sanac/Variantsystemet zaak zal dan ook
cen essenticel element toevoegen aan het debat over de interna-
rionalc handhaving van IE-rechten.:

I Feitelijke context: een beslag inzake namaak ter bescher-
ming van buitenlandse octrooicn

2 Een vennootschap naar Deens recht, verweerster in cassatic, is
houdster van octrooirechten in Duitsland, Frankrijk en het Ver-
enigd Koninkrijk. Aan de Belgische rechter vraagt ze om, op ba-
sis van artikel 1481 e.v. GerW., een beslag inzake namaak tegen
twee in Belgié gevestigde vennootschapen te bevelen, om de da-
den van (beweerde) namaak in Belgi#, Nederland en in de lan-
den waar zc octrooirechten bezit, vast te stellen.> De Belgische
vennootschapen, eiseressen in cassatie, achten het onaanvaard-
baar dat de gevraagde maatregel wordt toegekend, daar, ener-
zijds, een Belgische rechter onbevoegd is om op basis van bui-
tenlandse octrooien maatregelen tc treffen cn, anderzijds,
verweerster in cassatie geen octrooi in Belgié bezit.

De beslagrechter in eerste aanleg en het Hof van Beroep te Gent
oordeelden echter dat een beslag inzake namaak kan worden
gelast ter bescherming van buitenlandse octrooien.? In de Bel-
gische rechtspraak vindt men immers andere voorbeelden van
een beslag inzake namaak dat op basis van een buitenlands oc-
trooi werd toegekend.*

3 Nu is het Hof van Cassatie voor de eerste keer geroepen dezc
kwestie te behandelen. In zijn redenering staat de vraag cen-
traal of het territoriaal karakter van IE-rechten de omvang van
maatrcgelen ter bescherming van zulke rechten kan betnvloe-
den. Dit probleem komt aan de orde, enerzijds, met betrekking
tot de internationale bevoegdheid van een Belgische rechter om
grensoverschrijdende maarregelen te treffen (infra, 111) en, an-
derzijds, naar aanleiding van de vraag naar dc gegrondhceid van
de door de beslagrechter bevolen maatregelen (infra, IV).

* Cass. 3 september 1999, €C.96.0097 (nog niet gepubliceerd).

* Ten beslag inzake namaak, zoals geregeld in artikel 1481 t.e.m. 1488
Ger W, is een onderzoeksmaatregel die benogt her hewijs van de namaalk
te vergemakkelijken.

# Beide beslissingen blijven onuitgegeven. Vermelding verdicnt de
beknopte noot van F. De Visscher in E. L. B R. 1996, 66, over het in cassatie
bestreden arrest. gewezen door her Hof van Beroep te Gentop 17
november 1g95.

" Rb. Turnhout 12 november 1981, 112, Cons. 1982, 30; Rb. Bergen 13
juni 1977, Ing.Cons. 1977, 426; Brussel 11 februari 1977, ).1. 1977, 520.
Zie echter de bedenkingen in de rechisleer: Van Hool, I., "Hel beslag
inzake namaak. Ecn algemecn overzicht', in: Gotzen, E., (ed.), Beslang
inzalie namaeak, Brussel, Story-Scientia. 19091, 10-12.
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10 Internationale bevoegdheid van de Belgische recheer
om ccn beslag inzake namaalk toe te staan

4 De vraag of een Belgische rechter een beslag inzake namaak
met vitwerking in het buirenland kan toestaan verwiist in de
eerste plaats naar de aanwezigheid van ecen tocpassclijke
bevocgdheidsgrond. De rechiter moet immers zijn internatio-
nale bevoegdheid op de relevante beveegdheidsregeling kun-
nen steunen. In casu levert het EEX-Verdrag het jurisdictionele
kader’in internationaal verband’.s

Het EEX-Verdrag schept twee parallelle bevoegdheidssystemen
met betrekking tot de tockenning van vaorlopige maatregelen.
Indien, encrzijds, deze maatregelen aan de bodemrechter wor-
den gevraagd, vloeit de internationale bevoegdheid van de rech-
ter om voorlopige en bewarende maatregelen tc treffen uit zijn
bevoegdheid in dc bodentzaak voort.¢ Anderzijds, wanneer de
gevatee rechter niet bevoegd is om over de zaak ten gronde een
uitspraak te doen, voorziet artikel 24 EEX cen bijkomende
bevoegdheidsgrond om voorlopige en bewarcnde maatregelen
toc tc kennen.

De zaak Sanac/Variantsystemet lijkt prima facic ondcer de eerste hy-
pothese te vallen. Verweersters (in ¢erste aanleg) zijn immers in
Bclgié gevestigd zedat de hoofdregel van het Verdrag—artikel z
EEX—-opde bodemprocedure toepassing zou vinden. Hetisech-
ter niet uitgesloten dat cen rechtbank in een andere staat op
basis van bijvoorbeeld artikel 5, 1id 3 TEX reeds gevat was over
de inbreuk-vraag. In dit geval is artikel 24 EEX de enige ver-
dragsbepaling waarop een Belgische rechter zijn intcrnationalc
bevoegdheid kan stecuncn. In het geannoteerde arrest staat en-
kel de tocpassclijkheid van artikel z4 EEX ter discussie.

A Toepassing van artikel 24 EEX

5 Artikel 24 EEX schept de mogelijkheid om in de wetgeving
van een verdragsluitende staat voorziene voorlopige en bewa-
rende maatregelen bij de rechterlijke autoriteiten van die staat
aan te vragen. Deze bepaling lijkt a priori het nationaal proces-
rechi te laten bepalen welke voorlopige en bewarende maatre-
gelen onder artikel 24 EEX vallen. Zo zijn eiseressen in cassatic
van oordeel dat arrikel 24 EEX nietingeroepen kan worden om-
dat het Belgisch rechr zich zou verzetten tegen een beslag in-
zake namaak ter bescherming van buitenlandse octrooien.

Het Hof van Cassatie verwerpt de voorgestelde interpretatie lege
Jori van artikel 24 EEX met verwijzing naar de rechtspraak van
het Hof van Justiti¢ van de Europese Gemeenschappen. Uit zijn
rechtspraak volgt datartikel 24 verdragsautonoom dient re wor-
den geinterpreteerd. Ditlcide tor de conclusie dac nier alle voor-
lopige en bewarende maatregelen voorzien in de nationale wet-
geving van de forumrechter op basis van deze bepaling kunnen
worden getroffen. Slechts maatregelen die in letterlijke zin
voorlopig zijn en het behouden van een juridische of feitelijke
situatie beogen, vallen onder artikel 24 EEX.7

5 Het gaat immers over een internationaal geschil in verband meteen
handelszaak en verweerster heeft woonplaats op her grondgebicd van
een verdragsluitende staat.

6 Zie FL.v.J. 17 noveniber 1998, nr. C-391/95 (Van Uden/Deco-Line), Jur.
H.wv.]. 1998, I-7091; H.v.). 27 april 1999, nr. C-99/96 (Mictz/ Inicrship Yach-
ting), Jur. HHv.J. 1999, 1-2277.

7/ie Hv.]. 21 mei 1680, nt. 125/79 (DenilawieriCouchet Fréves), jur. Hv.J.
1980, 1553; H.v.]. 26 maart 1992 , nr. C-261/90 (Reichert! Dresdner), Jur.
Hwv]. 1992,1-2149.

& Naar aanlciding van deze beperking ratione materige rijst de
vraag, of een beslag inzake namaak een voorlopige maatregel is
in de zin van artikel 24 EEX. Het lijkt nict berwistbaar dat deze
in het Belgisch recht voorziene maatregel aan de toepassings-
voorwaarden van artikel 24 FEX voldoet, Het voorlopige karak-
ter van het beslag volgt immers uit het verciste van artikel 1488
Ger.W. om het inbreukgeschil ten gronde binnen de termijn van
één maand in te leiden. Het Hof van Cassatie heeft dan ook geen
bezwaar geuit regen het gebruik van artikel 24 EEX om een be-
slag inzake namaak toc tc staan. Indien deze overweging naar
andcre onderzocksmaatregelen getransponeerd wordt, lijkt het
ook aanvaardbaar dat bijvoorbeeld een in kort geding toege-
staan getuigenverhoor — eventueel in de tijd beperkt — op basis
van artikcl 24 EEX bevolen wordt.®

7 Een tweede voorwaarde die uit de verdragsautonome inter-
pretatie van artikel 24 EEX volgt, is cen beperking in de omvang
ratione foci van voorlopige maatregelen. Terecht wijst het Hof
van Cassatie naar het recente Van Uden-arrest van het Hof van
Justitie over de vraag of voorlopige maatregelen gesteund op
artikel 24 BEX uitwerking in het buitenland kunnen hebben:

Dit artikel |24, MPS) verwiist naar de nationale bepatingen ter zake en,
zoals reeds bestist door het Hof van Justitic van de Europese Gemeenschap-
penbifarrestvan 17 november 1998, vereist dat ereeni [reéle, MPS|2band
zow zifn fussen het voorwerp van de gevorderde maatregel en de op de ter-
ritoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de Verdragsluitende Staat
van de aangezochte rechter.

Het vereiste van een ‘re€le band’ tussen het voorwerp van de
gevraagde maatregel en de bevoegdc rechter heeft ondertussen
ot veel discussic geleid in de rechisleer. e Sommige auteurs lij-
kenuithet Van Uden-arresteen verbod van extraterritoriale voor-
lopige maatregelen afte leiden. ' Het is m.i. echter niet bij voor-
haar uitgesloten om op basis van art. 24 voorlopige maatregelen

®In Belgi# kan een geruigenverhoor in kort geding op basis van artikel
584, lid 4 Ger.W. toegestaan worden.

In 1995 werd door de Nederlandse Hoge Raad aan het THof van Justitie
de vraag gesteld of her voorlopig getuigenverhoor binnen het
toepassingsgebied van artikel 24 EEX viel: zie C-g9/95, Saueressig/Forbo-
Kommenie, N.T.E.R. 1995, 252-253. Iet geschil werd echier bijgelegd
voaraleer het Hof van Justitie een nitspraak had kunnen doen.

9 In het arrest van het Hof van Justitie (zie supra voetnoot nr, 6) wordt er
een refle band vereist.

' Gerhard, F., "La compétence du juge d*appui pour prononcer des
mesures provisoires extraterritoriales’, 8.2.1.E.R. 1999, (97) 135 (er
bestaat een ‘reéle band’ wanneer de maatregelen door de rechter van de
woonplaats van de verweerdet worden getroffen); Boularbah, H., "Les
mesures provisoires en droit commercial international: développements
récents au regard des Conventions de Bruxclles et de Lugano’, T.B. H.
1999, (604) 607 (wanneer de gevraapde maatregel minstens deels in het
forum uitwerking zal hebben); Steenhoff, G.).W., 'Internationale
bevocgdheid in kort geding’, verslag voor de studiedag TPR en kort
geding’, gehouden op 11 december 1998 te s-Gravenhage, te verschijnen
in N.I.PR. (forum conveniens test).

+ Asscr, W D, H., noot ondler Van Uden/Deco-Line., T.v.A. 1999, (29) 33;
Véron, P. "L’araignée au centre de la toile’: Compétence territorialc inter-
nationale pour statuer sur une demande d'interdiction proviseire de
contrefagon de brevet’, noot onder Hof van Beroep s-Gravenhage 23
april 1998, ELB.D. 1999, (37} 42-43.
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te treffen met uitwerking in het buitenland.+* Het Yan Uden-
arrest moct immers in het licht van andere beslissingen van het
Hof van Justitie worden gelezen. In twee andere arresten werd
dan ook impliciet aanvaard dat op basis van artikel 24 EEX toc-
gekende maatregelen hun cffecten in het buitenland kunnen
sorteren. Tn de zaak Denilanler's heeft het Hof beslist dat een
Franse rechter bevoegd is om beschikking te geven tot het leg-
gen van bewarcnd beslag op goederen van de schuldenaar in
Duitsland. i licruit volgt dat het niet noodzakelijk de rechter is
van de plaats waar de goederen van de verweerder zich bevin-
den, die een beslag kan leggen. In dc¢ zaak Mierz*+ stelde het Hof
dar:

er moet evenwel voor worden gewaakt, dat de tenuirvoerlegging van voor-
lopige of bewarende maatregelen die op de bij artikel 24 Executieverdrag
verleende bevoegdheid zijn gebaseerd, doch die dic bevoegdheid overschiij-
den, in de staatwaarin de erkenning wordt gevraagd, nfet tot gevolg heeft
dat de regels van de artikelen z en 5 tot en mel 18 Lxecutieverdrag inzake
de bevoegdheid rot kennisneming van liet bodemgeschil worden omzeild.

Uiteraard is aan dit verciste voldaan wanneer de voorlopige
maatregelen voar hee forum acti worden gevorderd.'s Het Hof
van Cassatie wijst er dan ook in het Sunac/Variantsystemer-arrcst
op dar de aanwezigheid van goederen en documentcen in Belgié
de tocpassclijkheid van artikel 24 EEX rechtvaardigt. Maar is
dit cok voldoende om het grensoverschrijdende karakter van
het beslag inzake namaak toe tc staan?

B Territorialiteitsbeginsel versus grensoverschrijdende maatregelen
op basis van artikel 24 EEX?

8 Naar aanlciding van het vereiste van regle band® met her fo-
rum, rijstdc vraag of de territoriale werking van octrooirechten
zich tegen de toekenning van grensoverschrijdende niaatrege-
len verzet. ' Volgens eiseressen in cassatic volgt uit de afwezig-
heid van octrooirechtelijke bescherming in Belgié dat de Bel-
gische rechter niet bevoegd is om het beslag inzake namaak toc
te kennen. Door de essentiéle rol van het territorialitcits-
beginsel in hethandhaven van L1E-rechten kan een maatregel ter
bewaring van buitenlandse octrooirechten geenszins voldoen
aan de roepassingsvereisten van artikel 24 EEX.

Uitgangspuntis echter de vaststelling dat grensoverschrijdende
bevoegdheid inherent is aan de door het EEX gescheisic
bevoegdheidsregeling. Bij zijn dcfiniéring van het doel van
voorlopige maatrcgelen onder artikel 24 EEX heeft het Hof van
Justitie dan ook niet vereist dat de rechten die de voorlopige cn

'* Zic ook Van Drooghenbroeck, I.-F., Les compétences internationale et
territoriale du juge du provisoire {Les mesurcs provisoires ct le litige
curopéen)’, in: Van Compernolle, |. & 'tarzia G., (eds.}, Les mestires provisei-
res e drodt belge, fealien ei franguis, Brussel, Larcier. 1098z (475% 5105 Perte-
gas Sender, M., *Mesures provisoires extra-territoriales ol comnpétence
internationale du juge belge’, nootonder ¥7. Rh. Hasselt, 20 september
1996, T.L.IL 1997,{323) 325.

13 H.v.}. 21 mei 1980, nr. 125/79 Dendauier/Coucher Fréres), Jur. HV.J. 1980,
1553. Zie ook Rb. Brussel 29 juli 1993.J.T. 1994, 251 {voorlopigc maatrc-
gelen in Engeland getroffen zijn in Belgié uitvoerbaar op basis van art.
31 BEX)

"TH.V]L 27 april 1999, nr. C-99/96. (Mictz/lntership Yachting), Jur. H.v.J,
1999, I-2277,

'S Zie Van Hacrsolte-Van Hof, 1.1, "Artikel 24 EEX: het kort geding in
beginsel gered’, NULE R 1999, (63) 67.

2 Zie vok Pertegds Sender, M., *Article 24 of the Brussels Convention: a
particular reading for patent infringement disputes 2, in: Fenriman, R.
e.tt., L'espace judiciaire européen en matiéres civile et commerciale, Brussel,
Bruylant, 199y, 277-289.

bewarende maatregelen dicnen te beschermen van "lokale’ aard
moeten zijn. De ultieme grenzen van artikel 24 EEX resulteren
immers uit het belang te voorkomen dat de regels van het
Executieverdrag worden omzeild en niet uit het terriroriale ka-
rakter van de rechten dic door de aangevraagde maatregelen
dienen tc worden beschermd.

¢ Het Hof van Cassatie bevestigt dan ook dat een Belgische rech-
ter bevoegd is om voorlopige maatregelen te treffen tot vaststel-
ling van cen (vermeende) inbreuk in Belgi& maar ook in andete
staten. De territoriale begrenzing van de octrooirechten heeft
immers geen rechrstreekse gevolgen op de bevoegdheids-
toebedeling o basis van artikel 24 EEX. Opvallend is dar d¢
Nederlande rechtspraak in octrooizaken tcrughoudender is.
HetHof van Beroep te’s-Gravenhage heeft gesteld dat artikel 24
geen mogcelijkheid biedt om een voorlopig verbod uit te¢ spre-
kenmet betrekking tot inbreuken in het buitenland gepleegd.»#

In afwachting van een definitiel standpunt van het Hof van Jus-
titic over de interpretatie van het EEX-Verdrag inzake interna-
tionale octrooi-inbreuken, heeft het Hof van Cassatie met zijn
Sanac-arrest wellicht bijgedragen tot de concentratie van grens-
overschrijdende IE-geschillen voor de Belgische rechtbanken.
Niet alleen onderzoeksmaatregelen (bv. cen beslag inzake na-
maak) maar ook anticiperendce maatregelen (bv. ¢en verklaring
van nict-inbreuk)'® werden reeds door de Belgischc rechtban-
ken op basis van artikel z4 EEX toegekend. D¢ oplegging van
een voorlopig inbreukverbod met extraterritoriale werking be-
hoort dan ook tor dc mogelijkheden van de octrooihouders.
Wordt Belgié de nieuwe’Court Gate to the World’ 2 om in grens-
overschrijdende IE-geschillen een voorlopig cordeel uit te spre-
ken?

IV Het Belgisch recht verzet zich niet tegen de toekenning
van een bewarende maatregel ter bescherming van buiten-
landse octrooien

10 Uiteraard is het grensoverschrijdend optreden van cen Bel-
gische rechter mict allcen afhankelijk van de bevoegdheids-
regeling: de bevocgde rechter zal immers moeten onderzoeken
of de gevorderde maatregel krachtens de roepassclijke wetge-
ving gegrond is.

vanuit het standpunt van eiseressen in cassatic zijn dc
toepassings-voorwaarden van artikel 1481 c.v. Ger. W. niet ver-
vuld daar de’houders van octrooien’ in de zin van deze bepalin-
gen uitsluitend houders van Belgische octrooien zijn. Eisercs-
sen betwisten echter niet dat de beschermingsomvang ratione
personge van een beslag inzakc namaak naar Belgisch recht dient
tc worden onderzacht. Alvorens de eventuele territoriale gren-
zen van een beslaginzake namaak naar Belgisch rechtna tc gaan,
lijkt het dan ook nuttig om cnige aandacht aan de IPR-vraag te

17 Hof van Heroep 's-Gravenhage 23 april 1998, LL.R. 1998, 170, noot §.
D¢ Wit; N.ILP.R. 1998, 389. Zie ook pres. Rb. ’s-Gravenhage 23 december
1997, (Akzo Nobel/Websier), LE.R. 1948, 75: B.LLE. 1999, 55; Pres. Rb.
s-Gravenhage 26 november 1997, (Goldschmidi/Elzbicia), I.E.R. 1998, 76
Pres. Rb. 's-Gravenhage 17 april 1997, (Chiran/SmithKline Beecham), LE.R.
1997, 116.

8 kb, Brussel, 6 februari 1997, AR ni. 96/507/C, onuilg. (de Brusselse
rechtbank kende een grensoverschrijdende verklaring van nict-inbreuk
toc op basis van art. 24 CEX).

Zie pok De Meyer, C., "Bedenkingen bij hiet fenomeen van de "Belgische
Torpedd’, .R.1).1. 1999, 76-84.

¥ Zic Verkade, D.W.E,, nioot bij Hoge Raad 24 november 198¢ (Interlas/
Lineoln), N.J. 1992, (1607) 1609.
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besteden, nl. de vraag naar dc relevante verwijzingsregel die tot
de toepassing van het Belgisch recht leidt.

A s het toekennen van ecn beslag inzake namaak een proces-rechiclifke
vraag?

11 Hier rijst cen kwalificatieprobleem: is het bekomen van een
beslag inzakc namaak cen procedurele vraag (en dus onderwor-
pen aan de lex fordy of een materiéle vraag dic wordt beheerst
door hert recht dar van roepassing is op de grond van de zaak?

Deze kwalificatievraag kwam voor het Hof van Cassatie niet ex-
pliciet aan de orde.?e Er wordt blijkbaar verondersteld dat het
vorderen van bewarende maatregelen om het bewijsmateriaal
veilig te stellen als een processucle rechtsvraag valt te beschou-
wen, Hieruit volgt dat het Belgisch recht als lex ford processus de
gegrondheid en omvang van de gevorderde maatregelen be-
paalt. Mcn zou dan ook voorzichtig kunnen concluderen dat de
bewijsvoering (naar aanleiding van ccn beweerde namaak) naar
Belgisch internationaal privaatrecht door dc lex fori wordt be-
heerst.

12 Zou men hieruit kunnen afleiden dat het tockennen van
voorlopige maatregelen in het algemeen — waaronder uitcraard
ook een inbreukverbod — een processucel karakter heeft? Dit is
uiteraard cen cssenticel vraagstuk in het kader van de discussie
over e extraterritoriale reikwijdte van TE-beslissingen.

M.i. lijkt het onwaarschijnlijk dat de procedurele kwalificatie
van de bewijsvoering ook op de (voorlopige) rechtsmiddelen zal
worden toegepast. Enerzijds wordt in het Belgisch internatio-
naal privaatrecht vrij algemeen aanvaard dat de uit te spreken
sancties binnen het toepassingsgebied vallen van het materiéle
recht dat de rechtsverhouding tussen partijen beheerst. 22, 22 An-
derzijds blijkt de buitenlandse rechisleer die aan deze
kwalificaticvraag aandacht heeft besteed een voorkeur uit te
spreken voor cen onderwerping aan de lex causae. 23 Concreet be-

“ Liscressen in cassatic licren in hun beroepscenclusie echter gelden dat
*debestrijding c.q. vaststelling van {heweerde) namaak in elk land afzon-
derlijk volgens de aldaar geldende regels dient te worden beoordeeld’.
Ze lijken dan ook te pleiten voor een distributieve toepassing van de lex
{oct pretectionis of de lex loci deficti. Zie infra voetnoot nr. 22.

** Yergelijk met, by, artikel 1o_lid 1 EVO met betrekking tot de inhoud
van de fex condracruside gevolgen van tekortkomingen worden geregeld
door het rechr van de overeenkomst, *hinnen de grenzen welke het pro-
cesrecht van de rechter aan diens bevocgdheden stelt of, over het
Locpassingsgebicd van de lex loci delicti, Cass, 17 mei Lag7, ArrCass. 1957,
778 (de gevolgen van een onrechrmatige daad worden beheerst door de
lex Joct delicti). Zie ook Brauw, I De onrechematie daad in et internationacl
privaatrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maarten Kluwer, 1982, 243.

** Een bijkomend discussiepunt is overigens de vraag of — naar Belgisch
internationaal privaatrecht — cen inbreuk op intcllectucle cigendoms-
rechten aan e fex focd procectionis ofwel aan de lex Tocf delicri onderworpen is.
"> Genuanceerd, in het Zwitsers IPR, Vischer, £, 'Das internationale Pri-
vatrecht des immaterialgiiterrechtes nach dem schweizerischem IPR
Gesetzenentwwrl”, G.R.U.R. Inr. 1987, 1670} 680; in Spanje, Jiménez
Blanco, I, El dereche aplicable a o proteccion internacional de las parentes, Gra-
nada, Fd. Comares, 1998, 1973 in Nederland, Polak, MLV, Civile sancéics in
et internaiionale geval voor de Nederlandse reckeer, Deventer, Kluwer, 1995,
17-18. J.J. Brinkhof lijkt echter een procedurele opvatting te verdedigei:
zie Brinkhof, J.J.. "Het grensoverschrijdend verbod in ocirooizaken in
kort geding’, in: Groshcide, FW. en Bocle-Woelki, X., Eurapees Privaatrecht
1995, Koninklijke vermande, Lelystad, 1995, 236 en recent, Brinkhof,
).J.,"Het grensoverschrijdend verbod in octrovizaken e internationale
bevocgdheid ex artikel (1) EEX-verdrag’, verslag voor de studiedag 'IPR
en kort geding’, gehouden op 11 december 1698 te s- Gravenhage, te
verschijnen in N.LPR.

tekent een materieelrechtelijke kwalificatic van d¢ aan te wen-
den middelen dat de Belgische rechter dient na te gaan of zulke
middelen (verbod, schadevergoeding, enz.) in het relevante
(buitenlands) recht bestaan.

13 Uitdegroeiende internationalisering van IE-geschillen volgt
noodzakelijkerwijze dat her intcrnationaal privaatrecht niet
over het hcofd kan gezien of genegeerd worden. e correcte toc-
passing van de verwijzingsregels brengt echter geen definitieve
oplossingen voor de betwiste rechtsvragen. Ook in het geanno-
teerde arrest waren de partijen het nict cens over de interpreta-
tie van de relevante bepalingen van het Belgisch rechr.

B Geen tervitoriale begrenzing van het beslag

14 Een bijkomend discussiepunt in het licht van de¢ Sanac-zaak
is de interpretarie van de in het Gerechrelijk Wetboek geregelde
procedure tot beslag inzake namaak. In dit verband rijst de
vraag naar de omvang ratfone personae van het begrip “houders
van octrooien’ in de zin van artikel 1481 Ger.W.

Over de uitlcg van deze bepaling in verband met (beweerde)
grensoverschrijdende inbreuken op octrooicn geeft het Hof van
Cassartie een duidelijk antwoord:

Overwegende dat, krachrens artikel 1481 van het Gerechieliflk Wetboek,
e houders van octrooien, met toelating van de iechecr, kunnen docn over-
gaan tot de peschrijving van de toestellen, machines en alle voorwerpen en
werkwifzen waarvan beweerd wordt dat zif nasemaake zifn, evenals van
de plans, documenten, berekeningen, geschriften waaruit de beweerde na-
maak kan blijken en van de gereedschappen die rechtstrecks gediend heb-
ben om de aangeklaagde vervaardiging te plegen;

Dat die procedure geregeld @s in het Gerechielijk Wetboek en niet in de
0ctTooiwel;

Dat de tekstvan het vermeld artikel, niet witsluii dat het octroei waarvan
sprake in divartikel een buitenlandse octrood zou Zifn;

Dat waar octroofrechten slechts gelden binnen de Staat div de octroot-
rechiten verleent, maatregelen rer bewaring van rechr die inzonderdheid
crtoe streiken de bewlismogelijkheden te vrijwaren van de octrooilteuder
niet onderworpen zin aan dezelfile begicnzing;

15 Met zijn uitspraak bevestigt het Hof van Cassatie dat het ver-
cistc van nationale octrocibescherming in de tekst van artikel
1481 Ger.W. ontbreckt cn ook nict impliciet uit de territoriale
werking van octrooirechten kan afgclcid worden. Deze — letter-
lijke en tevens teleologische — interpretatie van artikel 1481
Ger.W. Leidt dan ook tot de toelaarbaarheid naar Belgisch recht
van beschrijvingsmaatregelen naar aanlciding van een prima fa-
ci¢ inbreuk op buitenlandse octrooien.

V Tot slot

16 De rode draad die door het door het 1Hof van Cassatic gewe-
zcen arrest loopt, is witeraard de noodzakelijkheid van cen on-
derscheid tussen matericel en procesrecht inzake octrooien.

Hoewel het territorialiteitsbeginsel in de matericelrechtelijke
octrooibepalingen cen cruciale rol speelr, hoeft dit geen proce-
dureel accessorium te veronderstellen. Hicruit volgt immers dat
de territoriale werking van IE-rechten zich nict opdringt aan
het stelsel van internationale bevoegdheidstoebedeling, dat ui-
teraard tot het procesrecht behoort. Hetzelfde geldt dan ook
voor andere procedurele rechtskwesties, zclfs als zc cen nauw
verband houden met de beschermingsomvang van het incellee-
Lucle cigendomsrechr,
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17 Het is cchter niet altijd eenvoudig te onderscheiden wat on-
der het materiecl (octrooi)recht en wat onder het procesrecht
valt. Immers, in de woorden van Rigaux cn Fallon,24

Autant la distinction entre le déroulement dela procédure et une question
de fond ou de substance est facile a poser en son principe, autant peut-elle
paraitre difficile ¢ mettre en ceuvie en certaines situations particudiéres.

Octrooizaken vormen een mooie aanleiding om de grens tussen
de verschillende relevante verwijzingsregels — alsook andere in-
ternationaal privaatrechtelijke aspecten — te onderzoeken. Dit
valt uitcraard buiten het bestek van deze bijdrage, dat beperkt
blijft tot een kort commentaar op een Cassatie-arrest in een

21 Rigaux, F. en Fallon, M., Droit interaaiionel privé. Tome T, Brussel, Lar-
cicr, 1993, 257.

JobeR A E 5P R D o E-N-T 1 E

Nr. 31 Hoge Raad der Nederlanden, 9 april 1999
(Diversey/Epcnhuysen 1)

Mrs. F.H.]. Mijnssen, E. Korthals Altcs, W.H. Heemskerk,
R. Herrmann en J. B. Fleers

Art, 56, lid 4ROW (1910)

Rb.: het belang van Diversey als octraoifioudster c.q. licentiehoudster
bij een daedwerkelijke bescherming in haar rechien en, dus, een spoedige
beslissing op de viaag of Cpenhuysen inbreuk maakt, is groter dan het
belangvan Epenhuysen het oordeel van het EOB in de oppositicprocedures
af te wachten. Len spoedige beslissing zow illusoir blijken indien de uit-
slag van de oppositieprocedure (in twee instanties?) zou moeten worden
afeewacht. Daar komt bif dat Epenhuysen heeft volstaan met de medede-
ling dar oppositic is ingesteld doch heeft nagelaten mede te delen op welke
gronden dat is geschied. Evermmin heeft zif in reconventic nietigheidsar-
gumenten ter tafel gebracht. Op grond van de thans voorliggende stukken
kan de kans van slagen van de opposities onmogelifk worden ingeschat.
ok het feit dat in de oppositicprocedure cen andere tekst voor conclusie 1
is voorgesteld, leidt niet tot schorsing dan wel aanhouding van de proce-
dure. De voorgestelde beperking is niel zodanig dat de met gedaagdes sys-
teem tocgepaste werkwijze na beperking buiten de beschermingsomvang
van het ociiooi vait.

Artt. 30 en 54 ROW{1910)

Hof: hoewel een ordelijk verloop van hier debat over nietigheid wordt
bevorderd door het instellen van een reconventionele vordering tot nietig-
verklaring van het octroo, kan nietigheid ook bij wege van verweer in een
inbreukpracedure worden opgewarpen. Als de rechter tot de conclusie zou
komen dat een of meer gronden voor nictigheid aanwezig zijn, zal hij ech-
ter niet de ndet gevorderde nietigverhlaring van het octrooi kunnen uit-
spreken, maar zal hij slechts de inbreukverdering afwijzen,

Art. 30, lill 2ZROW (1910)

HR: door te overwegen dat de vakman, na lezing van conclusie 1 i
het ticht van de beschrijving, zal begrijpen dat het noodzakelijk is dat het
vernevelde, geconcentreerde laagfe reinigingsmiddel gedurende enige tijd
ongestoord zijn chemische werking op het vuil moet kRunnen uitogfencinen
dat gedurende die tifd dus niet zodanig gesproeid zal mogen worden dat
het reinigingsmiddel wordr verwiiderd (after a contact time of from 2 to
100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed’) heeft
et fof in overeenstemming met de voor de witleg van octrooien geldende
regels becordeeld af de aan de octroviconclusie gegeven uitleg voldoende
recht doet wedervaren aan de vechiszekerheid voor derden. Daarbij heeft
het hof niet miskend dat de hier bedoelde zinsnede in de conclusie door de

octrooizaak. Een ruimere studie van de interactie tussen her in-
ternationaal privaatrecht en het intellectuele eigendomsrecht
zal echter niet lang mccr op zich laten wachten.=s

Leuven, januari 2000

23 De auteur zal eind 2000 haar procfschrift 'Intcrnational litigation
against cross-border infringements of parents? An analysis of the inter-
face of inrellectual property and private international law’ verdedigen
aandeK.TJ. Leuven.

octrooihouder in de loop van de eppositicprocedure is voorgesteld om het
agnvankelijk ruimer geformuleerde octrood voor handhaving in beperk-
rere vorm in aanmerking te laten komen.

Epenhuysen Chemic NV te Zwijndrecht, eiseres tot cassatie (oor-
spronkelijk gedaagde), advocaat jhr. mr. J.L.R.A. Huydccopct,
tegen

1 Diversey Corporation tc Mississauga, Ontario, Canada en

2 Diversey BV te Woerden, gedaagden, advocaatmr. E. Grabandt
(voorhcen mr. R. Laret).

a Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage, 22 december
1993 (mr. J.H.R.J. Willems)

Rechitsoverwegingen

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds etkend dan wel nict of on-
voldocndeweersproken alsmede op grond van de in zoverre nict
weersproken inhoud van overgelegdc stukken, staat tussen par-
tijen her navolgende vast:

1.1 Eiseressen in de hoofdzaak, verder ook te noemen: Diversey,
zijn rechthecbbende op c.q. exclusieve licentiehoudster onder
het Europees octrooi 0 282 214 voor een machinaal vaatwas-
proces. Dit octrooi is verleend op 9 oktober 1991 voor onder
mecer Nederland.

1.2 Tegen dit octrooi is oppositic ingesteld bij het Europees Oc-
trooibureau door een drietal opposanten, te weten de firma’s
Henkel uit Diisscldorf, Weigert uit Hamburg en Unilever uit
Rotterdam.

z Diversey vordert in de hoofdzaak — zakelijk samcngevat — cen
verklaring voor recht dat gedaagde inbreuk maakt op haar oc-
trooi, een verbod aan gedaagde tot het maken van inbreuk als-
medeveroordeling van gedaagdc tot betaling van schadevergoe-
ding dan wel winstafdracht.

3 Epenhuyscn heeft gemotiveerd verweer gevoerd enin verband
met desub 1,2 bedoelde oppositicprocedurcs incidenteel schor-
sing van het geding gevorderd als bedoeld in art. 56 lid 4 ROW.
4 Diversey heeft zich in hetincident verzet tegen de gevorderde
schorsing.

5 Aan Epenhuysen kan worden toegegeven dater gronden kun-
nen zijn heroordeel van het EOB in de oppositieprocedures af te
wachten. Immers, de eventucle herroeping van het octrooi heeft
terugwerkende kracht, in welk geval gecn ruimte meer bestaat
voor de vraag of Epenhuysen inbreuk maakt op dat octrooi.

6 Niettemin wordt het belang van Diversey als octrooihoudster
c.q. licentiehoudster bij een daadwerkelijke bescherming in
haar rechten en, dus, een spoedige beslissing op de vraag of
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Epenhuysen inbreuk maakt groter geacht. Een dergelijke spoe-
dige beslissing zou illusoir blijken indicn dc uitslag van dc
oppositieprocedure (in twee instanties?) zou mocten worden af-
gewacht. Daar komt bij dat Epenhuysen heeft volstaan met de
mededeling dat oppositie is ingesteld doch heeft nagelaten mec
te delen op welke gronden datis geschicd. Evenmin heeft Epen-
huysen harerzijds in reconventic nictigheidsargumenten ter ra-
fel gebracht. Op grond van de thans voorliggende stukken kan
dan ook onmogelijk worden ingeschat of de opposities kans van
slagen hebben.

7 Het verzock om schorsing van de procedure zal dus thans niet
worden ingewilligd. Dat neemt niet weg dat in een later sta-
dium van de procedure anders zou kunnen worden beslist in-
dien het verloop van de oppositieprocedures daartoe aanleiding
zou geven.

8 Epenhuysen zal als de in het ongelijk gestclde partij worden
veroordecld in de kosten van het incident. In de hoofdzaak zal
naar dc rol worden verwezen voor voortprocederen ofwel, ge-
zien de beschikking ex art. 145 Rv die in deze zaak is gegeven,
voor het vragen van pleidooi dan wel het vragen van vonnis in
dec hoofdzaak. Enz.

b Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage, 21 septcmber
1994 (mrs. G.W.M. Bodcwes, A.J. M. E. Arpeau ¢n J,L, Driessen)

2 De feiten:

Als enerzijds gesteld en anderzijds nict of onvoldoende weer-
sproken staat tussen partijen het volgende vast:

2.1 Diversey Corporation is houder van het Europese octrooi
nr 0282214 waarvan de verlening is gepubliceerd op 9 oktober
1991 (hierna: het Diversey octrooi). IIct octrooi is onder meer
voor Nederland verleend voor een "machine dishwashing pro-
cess”. Aan Diversey B.V. is onder meer voor Nederland een exclu-
sieve licentie onder het octrooi verleend.

2.2 Conclusie 1 van het octrooi luidt: A machine dishwashing pro-
cess whish comprises spraying onto at least partiatly soiled articles a hi-
hly concentrated aqueous cleaning formulation comprising at least 0.5
weight percent of one or more active cleaning agents and, after a contuct
time of at least z seconds, removing the deaning formulation and soil in
one or mare subsequeni stages.

2.3 Na verlening van het octrooi is bij het Europese Octrooi Bu-
reau te Miinchen cen eppositie procedure gestart. Tijdens deze,
thans noglopende, procedure heeft Diversey 'unconditionnally’
gewijzigde conclusies ingediend waarvan conclusie 1 als volgt
lidt: A machine dishwashing process wherein there are one or more op-
tional prewash cycles or zones, one or more wash cycles or zones and one or
more rinse cycles or zones which comprises spraying inside the machine
Jfrom a plurality of nozzies onto at least partially soiled articles in a fine,
gentle mist-like spray o highly concentrated aqueous claening formula-
tion comprising at least 0.5 weight percent of one or more active cleaning
agents and, after a contace time of from 2 to 100 seconds during which the
areicles are not deliberately sprayed, removing the cleaning formulation
and soil in one or more subsequent stages, the cleaning formudation being
sprayed prior to the finad rinse cycle or zone.

2.4 Epenhuysen plaatst vaatwasmachines bij afnemers waarin
haar zogenaamde ’Jetclean’-systeermn wordt toegepast. Het
’Jetclcan’systeem omvat (zie blz. 4 pleitnota mr. Vles) vaatwerk
begicten met warm Wwater Waarin een gevinge concentratie reinigings-
saimenstelling {s opgelost. Vervolgens een hooggeconcentreerde reinigings-
samenstelling over dat natgemaakte vagewerk vernevelen.......... Daneen
coniacttiid aanhonden van minimaal 3 seconden. Naarna het vaatwerk
spoclen met warm water, waarin de veinigingssamenstelling is opgelosr.

Vervolgens het vaatwerk nog ecns spoelen met warm Ieidingwater en ten-
slotte ket vaatwerk drogen.

2.5 Epenhuysen past met haar’Jetclcan™systeccm conclusice 1 van
het octrooi van Diversey toe, althans doct deze toepassen.

3 Hel geschil

3.1 Diversey stelt dat Epenhuysen inbreuk maake o haar oc-
trooi en vordert cen verklaring voor recht dat de handelingen
van Epenhuysen onrechtmatig zijn, een verbod tot dirccre en
indirecte inbreuk in de aangewezen landen, ondcr oplegging
van een dwangsom bij overtreding van het verbod, alsmede ver-
oordcling tot vergocding van de geleden en nog te lijden schade
op te maken Dbij staat en te vereffenen volgens de wet dan wel,
naar keuze van Diversey, afdracht van de imet de onrechtmatige
handclingen genoten winst.

3.2 Epenhuysen verweert zich tegen de vorderingen door te stel-
len dat zij met het Jetclean-systcem het uit het Amerikaanse
octrooischrift 2.190.391 (dat op 27 oktober 1959 - dus ruim
voor dc voorrangsdatum van het Europese octrooi van
Diversey — is gepubliceerd) bekende vaatwassystecm tocpast
met enige verfijningen ten aanzicn van het aanbrengen van het
reinigingsmiddel.

Voorts is doot Epenhuysen gesteld dat het vaatwasproces vol-
gens het octrooi van Diversey nict nieuw is en tenslotte heeft
Epenhuyscn verzocht om op grond van hergeen in de oppositie-
procedure voor het Luropees Octrooi Bureau naar voren is ge-
bracht het thans herhaalde verzoek om schorsing ex. art. 56, 1id
4 Rijksoctrooiwet toe te wijzen.

4 Beoordeling

4.1 Waar vaststaat dat Epenhuysen met het Jetclean-systcem de
werkwijze volgens conclusic 1 van het Diversey-octrooi toepast,
dicnen gezien het verweer van Epenhuysen de volgende vragen
nog te worden beantwoord:

alIs er aanleiding de procedure te schorsen, respecticvelijk aan
te houden tot de oppositic voor het Europese Octrooi Bureau is
voltaoid?

b Past Epenhuysen slechts de reeds bekende werkwijze volgens
het Amerikaanse octrooischrift 2.190.391 toc? cn

¢ 1s d¢ werkwijze volgens het Diversey-octrooi 11og nicuw na
hergeen uit her Amerikaanse octrooischrift 2.190.391 bekend is
geworden?

4.2 Het verzoek om schorsing

4.2.1 De rechtbank wijst het herhaalde verzoek tot schorsing
van de procedure af. Qok acht de rechtbank geen gronden aan-
wezig voor aanhouding van de procedure tot op de oppositie is
beslist.

Epenhuysen heeft weliswaar bij plcidooi stukken uit de opposi-
tic procedure afkomstig van de opposanten Henkel en Unilever
overgelegd, doch van de daarin naar voren gebrachte bezwaren
slechts de getuigenverklaringen van Kranvitowski en Oberwein
nader besproken. De waarde ¢n betckenis van deze verklarin-
gen kan de rechtbank niet beoordelen; de getuigen zijn nog niet
sehoord door de *Beschwerdekammer’ van het Europesc Oc-
trooi Bureau; hetgeen namens Lpenhuysen daaromtrent naar
voren is gebracht, is nict meer dan een eigen interpretatie van
deze verklaringen. Derechtbank kan ook thans nict bepalen wat
de kans van slagen van de ingestelde oppositics is.

4.2.2 Ook het feit dat in de oppositieprocedure een andere tekst
voor conclusic 1 is voorgesteld [eidr niet tot schorsing dan wel
aanhouding van de procedure. Dec voorgestclde beperking is
naar het oordeel van de rechtbank nict zodanig dat de met het
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’Tetclean’systeem toegepaste werkwijze na beperking buiten de
heschermingsomvang van het octrooi valt,

4.2.3 De rechrbank acht termen aanwezig om de kesten in her
herhaald schorsingsincident te compenseren.

4.3 De bovenstaande vragen a) en b) [lees: b) en ¢ Red.] lenen
zich voor gezamenlijke behandeling.

4.3.1 Anders dan Epenhuysen stelt (zie daarover ook de brief
van haar octrooigemachtigde ir. ). Assendclft van 6 juni 1994,
punt 5) bevat het Amerikaanse octrooischrift o.219.039 [lecs:
2.190.391; Red.| geen aanwijzingen voor de werkwijze volgens
conclusie 1 van het Diversey-octrooi. Mct name de als wezenlijk
te beschouwen combinatie vaneen reinigingssamenstelling met
ten minsteo,s gew.% reinigingsmiddelen en een contacttijd van
tenminste 2 seconden alvorens het reinigingsmiddcl en het vuil
worden verwijderd valt op geen enkele wijze uit het Ameri-
kaanse octrooischrift af te leiden. In het Amerilaanse octrooi-
schrift is niets vermcld over cen contactrijd noch over de con-
centratie van de reinigingssamenstelling (vergelijk cok de brief
van ir. J. Assendelft blz. 3, eerste alinea).

Anders gezegd: de werkwijze volgens conclusic 1 van het
Diversey-octrooi is nieuw ten opzichte van het Amerikaanse
octrooischrift 0.219.391 [lees: 2.190.391; Red.].

4.3.2 Uit het vorenstaande vlocit tevens voort dat het “Jetclean™
systeem meer doetr dan de woepassing van het Amerikaanse
octrooischrift; de nieuwe —niet uir het Amerikaanse octrooi-
schrift bekende, noch daaruit af te leiden — combinatie van de
reinigingsmiddelconcentratie van tenminste 0,5 gew.% met de
minimale contacttijd van 2 seconden (i.c. 3 seconden) wordt in
het Jerclean-systcem tocgepast.

4.3.3 Op grond van het hiervoor onder 4.2.1 overwogene acht
de rechtbank ook de inhoud van de, in de Eurapese cppositie-
procedure naar voren gebrachte getuigenverklaringen onvol-
doende om de nieuwheid aanhet Diversey-octrooi te ontnemen.

4.4 Inbrenk

Her vorenoverwogene leidt tot de vaststelling dat met het
Jetclean-systeem inbreuk wordt gemaakt op conclusie 1 van het
Diverscy-octrooi; daaraan docet niet af dat het Jetclean-systeem
cen andere sprociwijue toepast dan omschreven in het actrooi;
conclusie 1 van het octrooi is niet beperkt tot een bepaalde
sproeiwijzc.

De rechtbank herhaalt tot slot haar oordeel dat het Jetclean-
systeem ook valt onder de, in de appostieprocedure door Diver-
scy onvoorwaardclijl voorgestelde, nieuwe, beperkre, conclu-
sic.

5 Slotsem

Nu vaststaat dat Epenhuysen met het Jetclean-systeem inbreuk
maakt zullen de vorderingen van Diversey worden toegewezen,
mct dicn verstande dat het op te leggen verbod wordt beperkt
tot Nederland, omdat Diverscy nict aanncmclijk heeft gemaakt
dat buiten Nederland inbreuk gemaakt wordt ¢.q. dat inbreuk
valt te duchten.

Voorts is niet weersproken dar gedaagde de inbreuk-makendc
handelingen desbewust heeft verricht. Dit brengt mee dat de
vardering tot schadevergoeding kan worden toegewezen in ie-
der geval ten aanzien van de inrichting waarvan blijkens dc dag-
vaarding op 12 maart 1993 is geconstateerd dat deze het geoc-
tronicerde vaatwasproces tocpast, én van de nadien geplaatste
inrichtingen. Art. 43, lid 3 Row, geeft echter de mogelijkheid
omdesgevorderd in plaats van schadevergoeding winstafdrache
toe te wijzen. Nu Diversey beide alternatief heeft gevorderd zal
de rechtbauk de vordering tot winstafdracht toewijzen.

Beslissing

De rechtbank:

In et schorsingsicident

—Wijst de vordering af.

— Compenseert de kosten in die zin dat ieder der partijen haar
eigen kosten draagt.

Ti1 de honfdzaak:

- Verklaart voor rechtdacher tecpasscn van het Jetclean-systeem
van gedaagde onrechtmatig is;

- Verbicdt gedaagde in Nederland inbreuk tc maken op het Eu-
ropees octrool 0.282.214 van Diversey door de werkwijzen van
een der conclusies van het octrooi in of veor haar bedrijf toe te
passcn, alsmedce hetin of voor haar bedrijf gecbruiken, inhet ver-
keer brengen ol verder verkopen, aflevercn of anderszins ver-
handelen dan wel voor een en ander aan te bieden of in voorraad
hebben van middelen waarmee de in het octrooi beschermde
werkwijze wordt toegepast;

Bepaalt dat gedaagde voor ellse overtreding van het voren-
staandc verbod cen dwangsom verbeurt van f 50.000,— per dag
of per inscallatic, zulks naar kouzc van ciscressen;

— Veroordeelt gedaagde in de kosten van e procedure, tot aan
dezeuitspraakaande zijde van eiseressen begrootop f 1.853,35.
—Verklaart dit vannis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- Veroordeelt gedaagde aan eiseressen de winst af te dragen,
welke gedaagde door de inbreuk heeft behaald en dienaan-
gaandc rckening en verantwoording af tc leggen;

— Wijst her meer of anders gevorderde af. Enz.

¢ Hof s-Gravenhage, 15 mci 1997 (mrs. J.J. Brinkhof, E.J. van
Sandick en J.A. M. van Angeren)

11 Bij aktc, gcnomen ter gelegenheid van de pleidooicn in ho-
ger beroep, hebben Diversey c.s. de beslissing van de Qppositie-
afdelingin het geding gebracht. Daaruit blijktdat het octrooiin
stand is gebleven en dat conclusic 1 Tuidt zoals dezce tijdens de
oppositieprocedure door de octroeibiouder is voorgesteld,

12 in hoger beracp ncemt Epcnhuysen Chemiein het kader van
de grievenIen IV, het standpunt in dat van inbreuk geen sprake
is omdat bij het procédé van Epenhuysen Chemie zich niet voor-
doctacentact time of from 2 to too seconds during which the articles are
not deliberatety sprayed. Bij haar procédé vindl een continu
spraying plaats.

13 Voorts hetoogt Epenhuysen Chemie in hoger beroeps in het
Ikader van de grieven II en II1, dat het octrooi nierig is. Gelet op
het Amerikaanse octrooi 2.910.391, is niet aan de nieuwheids-
cis voldaan, althans kan van vitvinderswerkzaamheid niet ge-
sproken worden {gricl 1), terwijl voorts getuigenverklaringen
nieuwheidsschadelijk moeten worden geachr (grief TID).

14 Het ol zal eerst het nietigheldsverweer bespreken en zo no-
dig vervolgens ingaan op het verweer dat geen inbreul wordt
gemaalkt.

15 Alvorens op het nietigheidsverweer in te gaan wil het hot
nog het volgende opmerken. Partijen hehben niet stilgestaan
bij de vraae of nietigheid van een octrooi wel bjj wege van ver-
weer in gen inbreukprocedure aan het oordeel van het hof kan
worden onderworpen. Hoewel het hof meent dat een ordelijk
verloop van het debatover nietigheid wordr bevorderd doorhet
instellen van ecen reconventionele vordering tot nictigverkla-
ring van het octrooi, is het wan oordeel dat nictigheid ook bij
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wege van verweer in een inbreukprocedure kan worden opge-
worpch. Als het hof tot de conclusic zou kemen dat cen of mecr
gronden voor nictigheid aanwcezig zijn, zal het echter nice de
niet gevorderde nietigverklaring van het octrooi kunnen uit-
spreken. In dat geval zal slechts de inbreukvordering worden
afgewezen.

16 Mct de Oppositic-afdcling van het Europees Octrooibureau
is hier hof van cordecl dat het Amerikaanse octrooi 2.910.391
niet de nieuwheid wegneemt van de geoclrooicerde uitvinding,
Genoemd Amerikaanse octreoi openbaart namelijk niet de
cleaning formulation comprising at least 0.5 weight percent ofoncor more
active cleaning ggents en evenmin a contact time of from 2 (0 100 se-
conds, Voorts ontbreeltin dit octrooi, zoals Epenhuysen Chemie
erkent, a plurality of nozzles.

17 Ligt de geoctrooieerde uitvinding voor een deskundige voor
de hand, gelet op meergenoemd Amerikaans octrooischrift?
Epenhuysen Chemic seclt dit en herhaalt daarbij argumenten
die in de oppositieprocedure tegen de verlening van het octrooi
zijn aangevoerd.

18 Die argumenten zijn doar de Opposirie-afdeling weerlegd.
Het is opmerkelijk dat Epenhuysen Chemie op deze weerleg-
ging in het geheel niet ingaat. Zij maake er zelfs geen melding
van. Devraag is gewettigd of het verweer van Epenhuysen Che-
mie in dit opzicht wel als voldoende gemoliveerd is aan te mer-
ken.

19 Wat daarvan zij, het hof acht de weerlegging van de argu-
menten door de Oppositie-afdeling in haar beslissing onder 5
tot en met 5.8 van de Reasons for the Decision overtuigend en sluit
zich daarbij aan. Het hof merkt daarbij nog op dar Epenhuysen
Chemie op geen enkele wijze duidelijk maakt op welke wijze
cen deskundige dic geen kennis hecft van hetlitigieuze octrooi,
na lczing van het Amerikaanse octrooischrift tot de geoc-
trooieerde uitvinding kan komen. In dit verband wijst het hol
eropdat het Amerikaanse octrooi op 27 oktober 1959 isverleend
en datde prioritcitsdatum van het onderhavige octrool 7 maart
1987 is. Dit grote djdsverloop varmt een sterke aanwijzing voor
de onjuistheid van de stelling van Epenhuysen Chemie, nu bij-
zondere omstandigheden ter verklaring van dit tijdsverloop ge-
steld nach gebleken ziin.

20 Volgens Epenhuysen Chemie moeten, blijkens haar toelich-
ting op grief 1L, de in de Buropese oppostticproceditie naar voren ge-
brachie getwigenverkluringen, anders dan de rechtbank heeft geoor-
deeld, nieuwheidsschadelijk worden geacht.

21 Deze toelichring munt nier uit in duidelijlkheid.

Gelet op de pleitaantekeningen van de raadsman van Epenhuy-
scn Chemicin cerste aanleg (pagina 10) moet Epenhuysen Che-
mie et oog hebben op de getuigen Krawitowski en Oberwein.
Van deze getuigen is namelijk sprake in het stuk waarmee Hen-
kel de oppositic heeft ingeleid en dat door Epenhuysen Chemic
is overgelegd (productie 11 bij de pleitaantekeningen van de
raadsman van Epenhuysen Chemie in eerste aanleg, pagina’s 7
c.v.). Henkel bood aan deze getuigen in de oppositicprocedurc
tc doen horen. In dat stuk van Henkel wordt verwezen naar: 8)
Bericlt Kwewitowski voni 07.03.1987, 9} eidesstartliche Versichening des
Zeugen Krawitowskien 13) Werksmitteilung Qberwein vom 16.01.1989.
Deze stukken zijn door Epenbuysen Chemie niet in het geding
gebracht, Uit de beslissing van de Qppositie-afdeling blijlt ver-
der dat deze door middel van een mededeling van 19 juli 1994

aan de opposanten heeft laten weten dat het niet noodzakelijlc
was deaangeboden getuigen te doen horen omdat the atleged prioy
uses were nat relevant in the disussion of lack of novelty (onder punt 7
van de Faces gad Submissions). In het licht van een en ander had
van Epenhuysen Chemie verwacht mogen worden dat zij de ge-
nocmdc stukken van de getuigen in het geding had gebrachren
had aangegeven dat de Oppositic-afdcling ten onrechie het ho-
ren van de getuigen niet van belang heefll geacht. Diversey ¢.s.
had dan haar visie daartegenover kunnen stellen. Nu Epenhuy-
sen Chemie geen bewijs heeft aangcboden, zict het hof, gelet op
het vorenstaande, geen aanfeiding Tpenhuysen Chemie tot
bewijslevering toe te laten.

22 De conclusie is dat het nietigheidsverweer niet opgaal. De
arieven II en IT1 falen mirsdien. Dit maakt het noodzakelijk op
het nict-inbreuk verweer in te gaan.

23 Qok dit verweer is niet eenvoudig te beoordelen. De reden
hiervan is dat Epenhuvsen Chemie in de memeorie van grieven
een beschrijving geeft van het Epenhuysen Chemic-systeem die
afwijkt van het systeem zoals beschreven door de raadsman van
Epenhuysen Chenie in de pleitaantekeningen in eerste aanleg
(op pagina 4), cn vervolgens, nadat Diversey c.s. in de memorie
van amwoord tegen deze verandering bezwaar had gemaalke,
vaor heteerst tijdens de pleidooien in hoger beroep heefraange-
voerd dat sprake is van twee bEpenhuysen Chemie-systemen:
JetClean-oud en JetClcan-nicuw. Epcnhuysen Chemicstele zich
op het standpunt dat in geen van beide systemen het octrood
wordt toegepast.

24 In eerste aanleg was het Epenhuysen Chemie-systeent door
de raadsman van Epenhuysen Chemie (pleitaantekeningen pa-
gina 4; vergelijk ook productic 5 bij deze pleitaantekeningen:
de briel van dc octreoigemachtigde Assendelft aan dic raads-
man, pagina 3) als volgt beschreven:

Welnu, het procédé, beschreven in US (bedoeld is: Amerikaans octrool-
schiift 2,010,391, hof ) anrvaralle relevante aspecten vain wat Relavit (een
speciale divisie van Epenhuysen Chemie, hof) in haar JetCleawn-procédé
doct: namelijk vaatwerk begieten met Warm Water Waarin een geringe
concentratie veinigingssamenstelling is opgelost, vervolgens cen hoog-
geconcentreerde veinigingssanienstelling over dat natgemaakte vaatwerk
yernevelen volgens Relavit’s vernevelsysteem door miiddel van hoar
unieke sprocikoppen. Dan een contacttijd aanhouden van minimaal 3
seconden. Daarna het vaatwerk spoclen met warm water, waarin de
rernigingssamenstelling 5 opgelest. Vervolgens het vaaiwerk nog eens
spoelen met warm leidingwater en tenslotte het vaatwerk drogen.

Een dergelijk systeemn zou, aangenomen dat geen afwijkingen
bestaan ten opzichte van de andere kenmerken van de nieuwe
conclasie 1 van het octrooi, letterlijk samenvallen met het pro-
cédé als emschreven in dic conclusic.

25 In de memorie van grieven voert Epenhuysen Chemie aan
dar gedurende de hoofdwasfase sprake is van een continu
spraying. In de pleitaantekeningen preciseert de raadsman dit
aldus dat in het JetClean-oud-systeem de JetClean-rails waren
opgesteld aan het begin van de wassectie die deel nitmaakt van
een wasmachine van het transportcurtype. Daar bevonden zich
dc sprocikoppen. Epenhuysen Chemie beteogt nu dat door de
krachtige Tuchtstroom waarmee continu reinigingsmiddel
wordt verspreeid, een zodanige turbulentic wordt veroorzaake
dat de gehele wassectie continu gevuld is met het reinigings-
middel. Gezegd worde: Aan her Degin van de sectic is cr sprake van
continu sproeien, aan ket einde van continu aevelen (naadloos). zodat
et reinigingsmiddel contin op het vaatwerk neerdaalt.


http://schrift2.910.391

1 APRIL 209% BE1JBLAD INDU

STRIELE EIGLNDOM 127

26 Nu niet is aangevoerd dat de fase van het nevelen niet min-
stens twee seconden duurt en dathet procédé overigens niet ver-
schilt van de nieuwe conclusie 1, 15 het hof van oordecl dat dic
procédé — het JetClean-ond-systeem — letrerlijk overeenkomt met
conclusie 1 van het octrooi. Bij het neerdalen van de nevel aan
het einde van de wassectie is sprake van on deliberately sprayed.
Deze werkwijze wijkt af van die welke bevordeeld is door de
president van de rechtbank Den llaag in de zaak KG 935/354,
welk vonnis Epenhuysen Chemie ter ondersteuning van haar
standpuntheeftaangchaald. Daar wordt in de waszone continu
gesproeid, terwijl in het JerClean-oud systeem in het eerste deel
van de sectie wordt gesproeid en in het laatsic deel nevel neer-
slaat die bij het sprocien ontstaat en door de turbulentic in hetr
laatste deel terechtkomt.

27 Tloc het JetClean-nicuw-systeem werkt, is in de stukken nict
helemaal duidelijk uitcengezet. In de memorie van grieven (on-
der 2.6) wordt gesproken over continu spraying gedurende de
hoofdwasfasc. Deze werkwijze levert, aldus Epenhuyscn Che-
mie, een treffendc gelijlkenis op met de werkwijze welke onder-
werp van geschil was in de hierboven genoemde zaak KG 95/
334. Bij dic werkwijze is volgens het vonnis sprake van een
waszone, waarin de vaat zich in de regel circa 15 seconden bevindt en
waarin deze nfet anders werd( besproeid dan met een hooggeconcentreerde
waterige reinigingssamenstelling met tenminste o,5 gewichts-% van een
of meer actieve refnigingsmiddelen. Het hof zal hiervan uitgaan, nu
ook Diversey c.s. dit blijkens de plcitaantckeningen van de oc-
trooigemachtigde van Diversey ¢.s. in hoger beroep hcecft ge-
daan,

28 Watis bedoceld met acontact time en met ot deliberately sprayed?
Om deze vragen t¢ beantwoorden moet, gelet op artikel 69 1id 1
Europees Octrooiverdrag, te rade worden gegaan bij de beschrij-
ving.

29 Nebeschrijving gecft cerst een beeld van destand van de tech-
niek: het bekende machinale vaarwasproces waarbij in de
voorwaszone of -cyclus de vaat intensief mct water wordt be-
sproeid {intensively sprayed with water, pagina 2, regel 7), in de
hoofdwaszone of -cyclus de vaat wederom krachtig wordt be-
sproeid met een wasvloeistof (ugain vigorously spraved ... with a
washt liguor, pagina 2, regel 12), waarna nog een of meet spocl-
zones of -cycli volgen. Idc wasvlocistof is in het algemeen water
bij een temperatuur van so tot 6o °C waaraan als viocistof of in
poedervorm wasmiddel is toegevoeed (The wash liquoi is generally
water at o temperatire of from so to 6o °C to which a liguid or powder-
Sform detergent is added, pagina 2, regels 13 ¢n 14). De verbetering
die het octrooi biedt, bestaat hieruit dat in plaats van het be-
sproeien van de vaatwas mct ccn groot volume water en was-
middel, gekozen wordt voor het besprocien i a fine, gentle
mist-like spray van a fighly concentrated aqueous cleaning formula-
tion. Daarmec wordrt cen verbeterde doelmatige reiniging ver-
kregen doordat minder werk en mindcr verbruik van water en
chemicalién nodig zijn (pagina 2, regels 33 cn 34). Vervolgens
dient er een contacttijd te zijn voor de gewenste chemische wer-
king. Deze werking wordt gestcld tcgenover de bekende me-
chanische werking (pagina z, regel 48). Overhet verncvelen zegt
de beschrijving:

Inorder to optimise vesults, it is important that substantially the whole
surface of a soiled arricle should be contacied by the sprayed cleaning for-
mulation and the amount of formulation sprayed and the manner in
which it is sprayed may be adapted bearing this aim in mind. A fine,
gentle mist-like spray Is particularly desirable. Tn a conveyver-type ma-
chine, the belr speed will also be a factor. More particularly, the voliune
sprayed andjor the number andjor qirangement of spray nozzles is/are

selecred so thar low volume and low intensity spraying will ensure the
desired type of complete coverage and even distributivn. (Pagina z, re-
gels 52-57)

Hethof is ervan overtuigd dat de vakman, na lexing van conclu-
sie 1 inhetlichtvan de beschrijving, zal begrijpen dat het nood-
zakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reini-
gingsmidde! gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische
werking op her vail moet kunnen uitoefenen. Gedurende die
tijd zal dus niet zodanig gesprocid mocten worden dat het rei-
nigingsmiddel wordt verwijderd.

BRevestiging voor dit oordeel vindt het hof in het antwoord van
de Oppositie-Afdeling op destelling dat de woorden not delibera-
tely sprayed onduidelijk zijn, De Oppositie-Afdeling respon-
decrde aldus:

In the description it is explained what is meant by the rerm not delibe-
rately sprayed.

QOn page 2, Hnes 47 10 48, it is stated that during tite contact Lime a che-
mical, as opposed to mechanical, action is taking place. Further-
more, in the description it is explained in lines 50 to 51, that during the
contact time the articles are not deliberately sprayed.

FErom this, the skilled person is clearly and unambiguously taueht that
this expression means that the articles are not sprayed during the contacy
time. but that achemical action(rot a mechanical action suchas spraying)
Is taking place. Occasional dripping from the spray nezzics can of course
not be exclinded The term not deliberacely, is used in order to take ac-
count of this cventuality.

30 Epenthuysen Chemie zegt dat bij het JetClean-nieuw-systeem
het continu versproeide volume in belangrijke mate door lucht
wordt ingenomen in plaats van water of zeep, en dat een: (sterk)
wervelend mengsel van luchten druppeltjes geconcentreerd rei-
nigingsmiddel wordt opgewelkt.

31 Ter zitting heeft Epenhuysen Chemie de verneveling door
middel van het JetClean-nieuw-sysiccm gedemonstreerd. Het
hof heeft daarbij gevoeld en vastgesteld dat sprake is van a fiie,
gentle mist-like spray cn dat deze als gevolg van de [ucht-
turbulentic de gehele ruimte vult. Van mechanisch spoclen zo-
als gebruikelijk in vaatwasmachines, is bepaald geen sprakc.
Evenimin is sprake van een krachtige, gerichte luchtstroom. Een
zachte werveling is voelbaar.

32 Gelet hierop is het hof ervan overtuigd dat door het continu
besproeien in a fine, gentle mise-like spray van a highly concentrated
aqueous cleaning fermulation de chemische werking niet wordtver-
stoord: dc druppcltjes geconcentreerd reinigingsmiddel die
neerslaan op de vuile vaat worden nict weggespocld of wegge-
blazen. Daarvoor is de werveling niet krachtig genoeg. Weg-
spoelen enfof wegblazen zou(den) ook niet mogen omdart het
reinigingsmiddel dan zijn werking nictzou kunnen uitoefenen.
Het hof wijst erop dat in de conclusie niet te lezen is dat tijdens
de contacttijd nict in a fine, gentle mist-like manier gesproeid zou
mogen worden. Aldus bezien en onder verwijzing naar het on-
der 29 overwogene, kan slechts geconcludecrd worden dat het
JerClean-nieuw-systcem Ictterlijk onder de woorden van con-
clusie 1 van het octrooi valt. Mct ditsysteem wordt dezelfde ver-
betering ten opzichte van de bekende, rot de stand van dc tech-
niek behorende systemen bereikt.

33 Uithetvorenstaande volgtdat de grieven Len 1V nictop gaan.

34 Griel V verstaar het hof aldus dat volgens Epenhuysen Che-
mie de verklaring voor recht anders dient te worden geformu-
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leerd ingeval toepassing van hct JetClean-systeem onrechtma-
tig wordr geoordeeld.

35 Uit het hierboven overwogene blijkt dat tocpassing van de
beoordeelde wassystemen van Epenhuyscn Chemie onrechtma-
tig is. Epenhuyscn Chernie heeft er belang bij dat in het dictum
de verwijzing naar het JetClean-systeem verdwijnt nu JetClean
een merkis dat, zoals door Epcnhuyscn Chemie onweersproken
is gesteld, gebruikt kan worden voor systemen waarinee geen
inbreuk wordt gemaake, Het dictum zal in de door Epenhuysen
Chemie voorgestelde zin komen te Tuiden.

36 Met grief VT keert Epenhuysen Chemie zich tegen het alge-
meen luidend inbreukverbod. Het hof stelt vast dat Epenhuy-
sen Chemie geen bezwaar maakr tegen een verbod van directe
octrooiinbreuk, hoewel gesteld noch gebleken was dar Epen-
huysen Chemie zelf het geoctrooieerde wasproces toepast. De
grief gaat niet op. Ecn inbrcukverbod behoell niet beperkt te
zijn tot de beoordccldc inbreukmakende handelingen. De om-
schrijving van het verbod mag in algemenc termen geschieden
teneinde dreigende inbreuk in andere vormen af te wenden. In
de omschrijving van het verbod zal wel een atbakening moeten
worden gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan nict onder
het verbod begrepen is. Deze afbakening is in voldoende mate
aanwezig, in aanmerking genomcen dar het dictum verstaan
dient tc worden in het licht van de beoordeling.

37 Grief VII gaat op. Her dictum zal worden afgestemd op de
wettelijke formulering in artikel 44A Rijksoctrooiwet 1910.

38 De algemene grief VITT behoeft na het voorgaande geen be-
spreking mecr.

Beslissing

Het hof

—vernietigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 21 sep-

tember 1994 voorzover voor rechris verklaard dat het toepassen

van het Jetclcan-systeem van Epenhuysen Chemic onrcchtma-

tig is en voorzover Epenhuysen Chemie verboden is fier in of voor

fhaar bedrijf gebruifen, in het verkeer brengen of verder verkopen. affeve-

ren of anderszins verhandelen dan wel voor een en ander aanbieden of in

voorraad hebben van middelen waarmee de in het octyoed beschermde

werkwijze werdt tocgepast:

en in zoverre opnicuw rechtdoende:

- verklaart voor rechr dat het toepassen van de ten processe be-

doelde wasprocessen van Epcnhuysen Chemie onrechematig is;
verbiedt Epenhuysen Chemic in Nederland middelen betref-

fendce cen wezenlijk bestanddeel van de geoctrooieerde uitvin-

ding aan derden aan te bieden of te leveren voor de toepassing

van die uitvinding:

- bekrachtigt het vonnis voor het overige;

— veroordeelt Epenhuysen Chemie in de kosten van het hoger

beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Diversey ¢.s. be-

grootop f 4.620,—. Tnz.

d Cassatiemiddel

1 De partijen zullen hierna gewoonlijk worden aangeduid bij
hun (verkorte) eigen namen.

2 Het bestreden arrest gecft, inhetbijzonder in rovv. 28-33, blijk
van cen onjuiste rechitsopvatting met betrekking tot de regels
die gelden voor de uitleg van (Europcese) octrooien door de rech-
ter. Epenhuysen betrckt deze stelling mel name op de beoorde-
ling, door het ol van de (gewijzigde) conclusie 1 van EO 0 282

214, dic blijkens rov. 8 van het bestreden arrest als volgt gefor-
muleerd is:

A machine dishwashing process whercin there are one or more optional
preweash cycles or zones, ane or more wash cycles or zoues and one ov more
rinse cycles or zones which comprises spraying inside the machine from a
Murality of nozzies on to at least particlly soiled articles in a fine, gentle
mist-like spray a highly concentrated agueous deaning formutlation com-
prising al leasi 0,5 weight percent of one or more active cleaning agents
and, afieracontact time of from 2 te roo scconds during which the articles
are not deliberately spraved, removing the cleaning formulution and soil
in onie or more subsequent stages, the cleaning formulation being sprayved
prior fo the final rinse cycle or zonc.

De bezwaren van Epenhuysen betreffen in het bijzonder de be-
oordeling, in hct bestreden arrest, van het gegeven “during
which the articles are not deliberately sprayed’ uit dezc octrooi-
conclusie. s Hofs uitleg van dc octrooiconclusie laat zich aldus
samenvatten dat wanneer gedurende de in de octrooiconclusic
aangcduide 'contact time’ van 2-100 seconden wordt voortge-
gaan met besproeiing in de vorm van een *fing, gentle mist-like
spray’ (als nader in de octrooicon¢lusie aangeduid), nochtans
voldaan is aan dc parameter dat {gedurende de bedoclde 'con-
tact time'} "the articles are not deliberately sprayed’. Daarmee is
aandeoctrooiconclusieeen uitleg gegeven die zozeer op gespan-
nen voct staat met de voor uitleg van (Europese) octrooien gel-
dende regels, en met name met het gegeven: cen redelijke mate
van rechtszekerheid voor derden, dat die witleg niet als berus-
tend op een juiste rechtsopvatting kan worden aanvaard. Deze
algemeen geformuleerde klacht wordt in de volgende middcl-
onderdelen nader toegelicht en uitgewerke.

2.2 In verband met het in middelonderdeel 2.1 bedocldc gege-
ven was door Epenhuysen gesteld, of ligt (voldoende duidelijk)
in de namens Epenhuysen aangevocrde stellingen besloten:

a dat met betrekking tot de zojuist geciteerde conclusie 1 van
EQ 0 282 214, zowel naar de luid van de(tekst van de) conclusie
als naar de door het zinsverband aangedrongen betckenis der
woorden, slechts die lezing in aanmerking komt (en althans die
lezing in hoge mate voor dc hand ligti waarbij het gebruikte
woord ’spraying’ of ’sprayced’ telkens ziet op dezelfde, of althans
op cenzelfde bewerking, met als gevolg dat waar crsprake van is
dat gedurende de *contact time’ er voor moct worden gewaakt
dart “the articles arc not dcliberately spraved’ de vakman ervan
uit mag gaan dat daarmee bedoeld is dar de elders in de conclu-
sie als 'spraying’ aangeduide bewerking, gedurende de aange-
duide *contact time’ (van 2-1c0 scconden) niet, en althans niet
oprcettelijle (deliberately”), wordi nitgevoerd. Dezelezing wordt
nog nader aangedrongen door het feit dat zowel de (cerste) con-
clusie, als de beschrijving van het octrooi verwijzen naar slechts
één andere bowerking waarbij enige in dit verband relevante
besproeiing van de te reinigen artikelen kan plaatsvinden, na-
melijk de bewerking van het spoclen {'rinse cycles”), terwijl de
octrooiconclusie en de beschrijving aangeven dat dic bewerking
dicnt plaats te vinden na de periode (’in one or morc subsequent
stages’) van de “contact time’ van 2-100 scconden, gedurende
welke ’the arricles are notdeliberately sprayed’; hetgeen logisch
witshritdat met debetreffende bewerking (bedoeld metde woor-
den’not deliberately sprayed’) recds op de pas nadien uit te voe-
ren ‘rinse cycles’ zou worden gedocld.

Uit een en ander volgt dat voorzover de conclusic zo zou (moe-
ten) worden gelezen dat met sprayed’ in de bijstelling "during
which the articles are not deliberately sprayed” (alleen) gedocld
wordt op andere bewerkingen dan hetin de conclusie aange-
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duide ... spraying inside the machine ... in a fine, gentle mist-
lilse spray ... a highly concencrated aqueous cleaning formula-
tion’ (terwijl als zodanige andere bewerking in de context van
de octrooiconclusic cn dc heschrijving in feitcalleen in aanmer-
king komt de bewerking van het spoelen (rinse cycles’)), de
octrooiconclusic en de daarbij aansluitende beschrijving in zo-
verre (i hoge mate) aan anduidelijkheid lijden. Tn de zojuist
gesuggergerde lexzing van de octrooiconclusie en de daarmee
avereenstemmende beschrijving (te weten, inhoudelijk, de le-
zingdiehetHofhecftaanvaard) wordthetin deoctrociconclusic
en de daarmee overeenstermmende beschrijving gebruikte be-
grip’spraying’ respectievelijk sprayed’ dan in verschillende (en
elkaar uirsluitende) betekenissen vitgelegd, terwiil zowel de
tekst (de woordkeus) van de conclusie als het zinsverband, als-
ook de daarmee overeenstemmende tekst van de beschrijving,
in sterke mate een tegengestelde uitleg suggereren.

Epenhuysen verwijst voor haar stellingen waarop in dit {sub)-
onderdcecl ecn beroep wordr gedaan naar de Memoric van Grie-
ven, alinea's 2.5 — 2.6, citin het bijzonder alinga 2.7.

bHetinventicve gehalte van de geoctrooieerde voorziening, res-
pectievelijls de mate waarin die vaorziening vernieuwing heeft
gebrachr, is rechtens onvoldoende. Daarin ligt besloten dat
beidce grootheden ook, ¢n althans, gering zijn,

Tpenhuysen verwijst voar haar stellingen waarop in dit {suh)-
onderdeel een beroep wordt gedaan naar de Memorie van Grie-
venalinea z.toenalinea’ 3.2 —3.9 endepleitnotanamens Epen-
haysen inappél, alinea 6.3 (sub ).

¢ Qok dc passages uit de’grounds’ dic in dc oppositic-instantie
voor gewijzigde instandhouding van het octrooi door de
Oppositicafdeling van het Europees Octrooibureau zijin aange-
voerd, ziin voor meerderlei uitleg vatbaar en spreken elkaar te-
gen, met name voorzover die betrekking (kunncn) hebben op
de hiervoor in subonderdeel a bedoelde begrippen “spraying’
respectievelijk ’sprayed’. De passage die het Hof in rov. 29 in dit
verband aanhaalt geeft daarover geen uitsluitsel, cn kan zecr
wel zo worden gelezen, dat beoogd is, dat gedurende de "contact
time’ geen versproeien van stoffen plaatsvindt, maar hoogstens
onopzetrelijk 'nadruppelen’ uit de spuitmonden plaatsvindt.
De laatstgenoemde lezing ligt zelfs te meer voor de hand, om-
dat het in de rede ligt dat de in deze passage genoemde spray
nozzles” dezelfde zijn als de in dc octrooiconclusic genocmde
nozzles’ die in die conclusie voorzien zijn als het middel voor
liet opwekken van a fine gentle mist-like spray’

Bavendien bevatten de berreffende *grounds’ ook de nodige,
door Epenhuysen specifiel in appel benadrukte, passages die
indicatief zijn voor een andere {en met name voor de zojuist
hicrvddr gesuggereerde) betckenis vandcedoor lict Europesc Oc-
trooibureau in de ‘grounds’ neergelegde beoordeling. Zulke
passages zijn bijvoorbeeld aangehaald in de Memorie van Grie-
ven, alinea 2.8 ¢n in de pleitnota namens Epcnhuysen in appél,
0.4, in alinea’s 3.3, 3.4 en vooral 3.20en 3.11, en in alinea’s 4.1
en 4.2.

Ook ten aanzien van de ‘grounds’ mag er daarom van uit wor-
den gegaan dat die, met name ten aanzien van de hier aan de
orde zijnde begrippen, onduidelijkheden inhielden, en dat die
ruimte licten voor redelijle twijfel ton aanzicn van de strekking
van het daarin betoogde. Voorzovee! nodig heclt Epenhuysen
dat ook aangevoerd in de pleitnota namens Epenhuysen in ap-
pel, alinca’s 6.5 en 6.6.

d De in de octrooiconclusic voorkomende beperking "during
which the articles are not deliberately sprayed’ neemt in dit ge-
ding (ook daarom) een centrale plaats in omdat door Epenhuy-
scn was gesteld (en ool door het FHof tot uitgangspunt is gena-
men, cn althans in  cassatie veronderstellenderwijs tot
uitgangspunt mag worden genomen) dat bij de door Epenhuy-
scrn toegepaste werkwijze géén bewerkingsfase voorkomnt
waarin ‘thearticles are notdeliberately sprayed’, indie zin dat in
het geheel geen besproeiing (ook niet in de vorm van een *fine,
gentle mist like spray”) plaatsvindt, cit dat bij de werkwijze van
Tpenhuysen continu besproeiing, overeenkormend met spray-
ing ... in a fine, gentle mist-like spray a highly concentrated
aqueouscleaning formulation’ plaatsvindt, zondcer datcen’con-
tact time” kan worden aangewezen van z-1.00 seconden gedu-
rende wellie de bewerking in de vorm van de hier bedoelde be-
sproeiing wordt onderbroken.

¢ Voorts was namens Epenhuysen gesteld, en mag in cassatie
althans veronderstellenderwijs tor uitgangspunt worden geno-
men, datdehicrbedoclde beperking in deoctroaiconclusie door
de octreoihouder in de loep van de oppositieprocedure is voor-
gesteld om het aanvankelijk ruimer geformuleerde actrooi als-
nog veor handhaving (in beperkee} vorm in aanmerking te laten
komen. Tegen deze achtergrond mag de betreffende beperking
inbeginsei door derden worden begrepen als cennoodzakelijke,
of althans ais cen relevante tocvoceging waarmcee de door hct oc-
trooi beschermde werkwijze wordt afgebakend van niet onder
de bescherming van het octrooi begrepen materie. De rechtsze-
kerhcid waarop derden rechtmatig aanspraak mogen maken
wordtin onaanvaardbare mate aangetast wanneer, juist ten aan-
zien van een dergelijke beperking, cen uitleg wordt tocgcpast
die aan dic beperking het gehele, of het belangrijkste decl van
het beperkende ellect ontneemt zoals dat met de tekst van de
octrooiconclusie, ook in aanmerking genomen de daarmee over-
censtemmendce passages wit de inlcidende beschrijving, beoogd
lijkt te zijo; en tevens een uitleg die aan de betreffende beper-
king een betekenis toekent waardoor die het karakter krijgt van
cen tocvocging meteen in hoge mate vanzelfsprekendc, cn daar-
door als bijdrage tot de technische leer van het octrooi effectiel
zinledige betekenis.

Epenhuysen verwijst voor haar stellingen waarop in dit (sub)-
onderdeel een beroep wordt gedaan naar de Memorie van Grie-
ven, alinea’s 2.5-2.6 ¢n 2.9, ch de pleithota namens Epeniiysen
inappel, alinea’s 2.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3 €1 3.4 en alinea’s 4.1-4.5.

2.3 De door het Hof toegepaste uitleg van de in de cerdere
middelonderdelen bedoelde parameter *during which the arti-
cles are not deliberartely spraved’ is daarom onverenigbaar met
dc regels ten aanzien van, met name, de plaats dic bij dec uitleg
van octrooien tockomt aan een redelijlke rechtszekerheid voor
derden en wel

a omdat daarbij een uitleg is aanvaard die met de tekst en de
meest voor de hand liggende strekking van de betreffende
octrooiconclusie, en ook met de tekst en de meest voor de hand
liggende strekking van de daarmee overcenstemmende passa-
ges vit de inleidende beschrijving, niet valt te rijmen, en tevens
cenuitleg dicin hetlicht van de bedoelde telesten als het tegen-
decl van voor dc hand liggend kan gelden, eo/ol

b omdat daarbij aan een onduidelijk geformuleerde octrovi-
conclusie, waarvan de strekking in een op dezelfde wijze ondui-
delijk geformuleerde inleidende beschrijving wordr toegelicht,
een {sterk) extensieve uitleg in het voordeel van de octrooihou-
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der is gegeven, in weerwil van her feit dat onduidelijkheden in
octrooiconclusies (zeker wanneer de tekst van de inleidende be-
schrijving dienoverecnkomstig is) in beginsel ten nadcle van de
actrooihouder werken, en omstandigheden van een voldeende
gewicht om afwijking van deze in beginsel™regel te rechtvaar-
digen nict waren gesteld, en althans nict door het Llof zijn vast-
gosteld; terwijl integendeel was gesteld, en in cassatie althans
veronderstellenderwijs tor uitgangspunt mag worden geno-
men, dat de in het octrooi beschermde materic is ingebed in cen
zeer nabijliggende stand van de techniek, althans dat de betref-
fende materie niet of nauwelijks vernieuwing heeft gebrachr;
hetgeen aan verruiming van de beschermingsomvang in de weg
staat; en/of

comdal daarbij aan passages uit de verleningsgeschiedenis van
het octrooi die — in de context van de (overige} verlenings-
geschicdenis van het octrooi, en ook in hun eigen intrinsicke
[ormulering — eveneens als enduidelijk kunnen gelden, argu-
menten ten voordele van de door de octrooihouder voorgestane
uitleg van het octrooi zijn ontleend, terwijl (althans onduide-
lijkestukken van) het verleningsdossier met terughoudendheid
moet(en) worden beoordeeld als de octrooihouder zich daar in
zijn voordeel op berocpt, en onduidclijke formulcringen in be-
ginselvoor risicovan deoctrooihouder komen, e terwijl cr geen
aomstandigheden van een voldoende gewicht om afwijking van
dehierbedoelde’in beginsel™ regel te rechtvaardigen waren ge-
stcld, of althans dergelijke omstandigheden niet door het Hof
vijn vastgesteld; enjof

d omdat de passage uit de octrooiconclusie (en het daarmee cor-
responderende decl van de inleidendce beschrijving) dic in de
door het Hof gevolgde uitleg van het octroci centraal staat, in
die octrooiconclusie is opgenomen tijdens een tegen het octrooi
gevoerde oppositieprocedure, op voorstel van de octrooihouder
en dus, naarin hoge matcin de redeligt, als een formulering ter
nadere — beperkende — afbalening van onder het beooagde oc-
trooi beschermde materie, aangebracht om de aldus nader afge-
bakende materie alsnog voor octrooiverleninginaanmerking te
doen kamen; terwijl de door het Hof aanvaarde uitleg ertoe
leidr, althans er zeer geredelijk roe kan leiden, dat van een mate-
rieel relevante beperking van de geoctrooicerde matcric, dan-
welvan een naderc albakening daarvan ten opzichte van de voor-
bekende stand van de techniek, geen sprake meer is. Hierdoor
(en althans) is, in de door hetr Hof tecegepaste uitleg van het oc-
trooi cenzijdig de functionaliteit van de in het octrooi beschre-
ven werkwijze of inrichting tot richtsnoer genomen, en heeft
het Hof bij die uitleg (althans voorzover uit dc motivering van
het arrest kenbaar) gcen gewicht tocgekend aan het fcic dat de
in een octrooiconclusie opgencmen [ormuleringen niet slechts
door de functionaliteit van de beschreven werkwijze of inrich-
ting (kunncn) worden ingegeven maar dék — of zelfs vooral —
door de wens of de noodzaak om de beschreven werkwijze of
inrichting door ¢én of meer kenmerkende verschillen af te ba-
kenen van tot de stand van dc technick behorende gegevens.

Door ¢en en ander komt de door het Hof aanvaarde uitleg nader
in cenflict met het nitgangspunt dat bij de uitleg van actrooien
in redclijke matc aan dc ten gunste van derden in het oog te
houden rechtszekerheid gewicht moet worden toegekend;

terwijl ieder van de sub a tym d van dit middclonderdec] ge-
noemde redencn op zich, en dus a fortiori de gezameniijkheid
van de genoemde redenen of combinaties daarvan, voldoende is
om de door het Hof gevonden uitleg van het octrood als rechtens
onaanvaardbaar Le doen gelden.

2.4 Althans geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste
rechtsopvatting danwel van een rechtens onvoldoende motive-
ring, emdat het Hof in dat arrest niet heeft aangegeven welke
dragende redenen er zouden zijn om, in afwijking van de in
beginsel voor de uitleg van octrooien geldende regels, de ondui-
delijkcheid in de octrosiconclusic en de infeidende beschrijving,
z0als 0.a. gesignalcerd in middclonderdecl 2.2 sub a, in dit ge-
val niet in het nadeel van de octrooihouder in aanmerking te
nemen of om — wederom in afwijking van de bedoelde regels —
geen{verdergaande) terughoudendheid te betrachten bij het ten
voordele van de octrooihouder toepassen van gegevens uir het
verleningsdossicr, alsmede om in dit verband nict ten nadcle
van de octrooihouder to wegen dat ook dat verleningsdossicr,
met name op de in middelonderdeel 2.2 sub cbeschreven wijze,
onduidelijk is, terwijl het bovendien gaat om een in het kader
vandeoppositicprocedurc op voorstel van deoctrooihouderaan
de octrociconclusie toegevoegde, en dus in hetalgemeen als be-
perkend bedoeld aan te merken nadere bepaling van de geoc-
trooicerde voorziening, bij de uitleg waarvan dan ook nict
slechts de functionaliteit van de betreffende voorziening in de
technische context van de in het octrooi beschreven werkwijze
of inrichring van belang is, maar ook dc functic dic dc betref-
fende voorzicning kan hebben ter afbakening van de geoc-
trooieerde materie ten opzichte van de stand van de techniek.
Rechtens heeft namelijk te gelden dat de tot cordelen geroepen
rechter gehouden is om, wannccr hij op de in de vorige volzin
aangeduide wijze oerdeelt, dat oordeel slechts te baseren op
daartoe rechtens toereikende en bovendien in de uitspraak vol-
docndcduidcelijk tot uitdrukking gebrachte gronden, opdathet
mogelijk wordt om e beoordelen of de betreffende beslissing
op een juiste rechtsopvatting berust. Doordat het Hof in het on-
derhavige geval gronden als zojuist hiervoor bedoeld nietin het
arrest tot uitdrukking heeft gebracht, is de bestreden uitspraak
in strijd met de hier geformuleerde regel, en heeft die uitspraalk
althans te gelden als rechitens onvoldoende gemotiveerd.

2.5 Voorzover de beslissing van het Hof zo zou meeten worden
begrepen dat het Hofervan uitis gegaandat deoctrooiconclusie,
gclezen metinachtneming van de ingevelge art. 69 HQV in acht
te nemen uitleglactoren, nict als onduidelijk hcelt te gelden en/
of dat dat {ook) het geval is met betrekking tot de door het Hof
geciteerde passages uit de verleningsgeschiedenis van het oc-
trooi, zou’s Hofs oordeel in zoverre onbegrijpelijk zijn, pudein
beide opzichten in aanmerking te nemen interpretatiefactoren
geen andere conclusie toelaten dan dat de betreffende telksten,
ap zijnminst gcnomen, voor meerderlei uitleg vathaar zijn en —
althans wanneer men die teksten uitlegt zoals het Hof dat heeft
gedaan — ook in nitgesproken mate aan onduidelijkheid lijden;
en dit in versterkee mate, wanncer men in aanmerking neemrt
dat het in dit geding centraal staande gegeven van de “contact
time” gedurende welke geen opzettelilke besprociing plaats-
vindt, nict slechts de bedoeling behoeft te hebben van cen na-
dere verduidelijking van de functionaliteit van de beschreven
werlkwiize of inrichting, maar ook geredelijk de bedoeling kan
hebben, de geoctrooicerde werkwijze of inrichting nader af te
bakenen van de bekende stand van de techniek; aan welke laat-
ste mogelijkheid in het arrest niet op kenbare wijze aandacht is
gewijd.

3.1 Althans is het bestreden arrest onvoldoende gemotiveerd
omdat daarin geen feiten of omstandigheden worden vastge-
steld, of rechtens dragende gronden worden aangewezen, die
zowden kunnen rechtvaardigen enjof voor degene die van het
arrest kennisneemt begrijpelijk kunnen maken waarom het Hof
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inwecerwil van deinde middelonderdelien 2.2 en 2.3 aangeduide
feitelijke clementen en de daarmee verband houdende rechts-
regels ol uitsangspunten, tot de uitleg van het octrooi is gcko-
men, waartegen dit cassaticmiddel zich richt.

3.2 Voorts vormen de in de middelonderdelen 2.3 aangevoerde
elementen even zovele redencn, waarom de uitkomst waartoe
het Ilof bij de uitleg van EO ¢ 282 214 is gckomen zonder na-
dere motivering (dic in het bestreden arrest ontbreckt) onvol-
doende begrijpeliik is. lir het bijzonder is onvoldoende begrij-
pelijk de gedachtengang van het Hof, veorzover die erop
neerkomt dat, met voorbijgaan aan de voor de hand liggende
betekenis van de in conclusic 1 van het octrood en in de daarbij
aansluitende inleidende beschrijving gebruikee woorden, een
interpretatic is aanvaard die instuit dat de derde dic van het oc-
trooi kennisneemr zou hcbben te begrijpen dat *spraying’ res-
pectieveliik sprayed’ in de octreoicanclusic cn in de beschrij-
ving ziet op verschillende, elkaar uitsluitende bewerkingen, en
ook dat 'nozzle(s) in de octrooiconclusie, respectievelijk spray
nozzles' in de in rov. 2¢ van het bestreden arrest geciteerde pas-
sagc uit de ’grounds’ van de Qppositie Afdeling van het Euro-
pees Octrooi Burean zien op verschillende, althans in dexc con-
text voor verschillende bewerkingen toegepaste elementen uit
de besproken inrichting (zie in dit verband nader middel-
onderdelen 2.z subacen 2.2 subc, slot); en dat eent en ander met
voldoende duidelijkheid wit het octrooi kan worden opge-
maakt, om te kunnen rechtvaardigen dat het octrooi, ten detri-
mente van de rechtszckerheid voor derden, op de door het Hof
aanvaarde wijze extensicl wordr uitgelegd.

e Conclusie A. G. mr. Langemeijer, 29 januari 1999

2.1 Het cassatiemiddel heeft uitsluitend betrekking op het oor-
deelvan hethofdathetvernieuwde Jet Clean-systeem van Epen-
huysen Chemie inbreuk maakt op hert (gewijzigde) octrooi van
Diversey, dus op de rov. 28 — 33. Onderdecl 1 van het middel
bevat geen klacht. Onderdeel 2 bevar hootdzakelijk de rechts-
klacht dar het hof de regels, welke gelden voor de uitleg van
octrooicn door de rechter, niet heeft nageleefd; subonderdeel
2.5 voegt cen voorwaardelijike motiveringsklacht toc. Ondet-
deel 3 herhaalt de bezwarcn van onderdeel z in de vorm van
motiveringsklachten.

2.2 Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een
octrooiis artikel 30lid 2 van de vrocgere Rijksoctrooiwet (ROW)
van belang: het uitsluitend recht wordt bepaald door dc inhoud
van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving
en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies, De bepa-
lingsluiraanbij artikcl 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag
(EOV), dat luidi:

Theextent of the protection conferred by a Huropean patent ora Enropean
patent application shall be determined by ihe terms of the claims. Ne-
vertheless, the description and drawings shall be used ro interpret the
claims.

Het 'Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag's
luidrt in verraling als volgt:

Artikel 59 mag nier worden witgelegd in de zin als zou de beschermings-
oimvang vai het Eurepecs octroei worden bepaald door de letterlijke tekst

7 Wet van 7 november 1910, St 313. De huidige Rijksoctrooiwer 1995
kent eenzelfde regel in art. 53 lid 2, maar is in casu nier ¥an toepassing
ingevolge de overgangsbepaling van are. 102,

¥ 8&] 73-11 editie 1998 bl7. 173, vertaling op blz. 353. Ingevolge artikel
164 EOV varmt het Protocol [nzake de uitleg van artikel 69 een wezen-
lijk bestarddeel van het COV.

van de condusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alicen
maarinegen dienett om de onduidelijkieden welke in de conclusies zou-
den kunnen voorkomen op te hieffen. Het mag evenmin werden uitgeleg!
in diezin, als zouden de conclustes alleen als richtlijn dienen en alszow de
bescherming zich ook mogen uitstrekken rof datgene wat de octrooilion-
der, naar het oerdeel van de deskundige die de beschrijving en de tekenin-
gen bestudeert, Tieeft witlen beschermen. De uitleg imoer daarentegen tus-
sen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowe! ¢en redelijhe
bescherming van de aanvivger als een redelijke rechtszekerheid aan der-
den wordt geboden,

2.3 De Hoge Raad heeft in het acrest Ciba Geigy/Otée aangege-
ven hoe de Nederlandse rechter bij de uitleg van octrooien recht
behoort te doen aan de strekking van het bepaalde in artikel 30,
lid 2 ROW, respectievclijk artikel 69, lid 1 EOV en het daarbij
behorende interpretatief Protocol:

De liierveor bedoelde, in de Nederlandse recitspraak onrwikkelde opvas-
ting, toerepast met inachtneming van art. 30, lid z ROW, komt erop neer
dar bij de uitler van de conclusies van het octroofschiift, mede in het licht
van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien
wat voor de witvinding waarvan bescherming wordt ingerocpen, wezen-
lijk is — anders gezegd: war de achter de woeorden van die conclusies lig-
gende uirvindingsgedachte is - tencinde een uitstuitend op de lettertijke
betekenis van de bewoordingen gegroude en daarom voor cen redelijke be-
scherming van de octrooiiouder wellichi te beperkte (of ennodig ruime)
uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geefr evenwel nog geen aanwijzin-
genvoor de wijze waarop bij die uitleg hee in het prorocod bedoelide mididei
tussen een redelijke bescherming van de octroeihouder en cen redelijke
vechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de
conclustes van het octrooischrift geroepen rechier zal dan ook tevens mog-
ten beoordelen of het resultaat van zign onderzock de rechtszekerheid voor
derden voldecnde tor haar recht lnat kowmen. Dit laatste gezichtspunt zal
een resevicticve, meer bif de bewoordingen van de conclusies aanslnitende
uitleg kinen rechtvaardigen in dier vecge dat gebrek aan duidelijkfhedd
voor de gemiddelde vakman dic de grenzen van de door her octrooi geboden
bescherming wil vaststellen, in heginsel ten nadele van de octroofhouder
werkt. Bei dit alles moct echter rekeiting gehouden worden met de aard
van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooicerie
wibvinding vernieuwing heeft gebracht,

2.4 Dit arrest vormde een ombuiging van de voordicn geldende
rechtspraak welke kort gezegd inhield dat het bij de vastscelling
van de omvang van her door ccn octrooi gegeven uitsluitend
recht niet aankomt op de letterlijke bewoordingen van het
octrooischrift, maar op datgene waarin naar het wezen van dc
zaak de geoctrooiecrde uirvinding bestaat. Zie voor latere toe-
passingen van de Ciba Geigy/Oué narm o.m: HR 9 fcbruari 1996,
NJ 1998, 2 m.nt. DWFV; HR 5 september 1997, RvdW 1997, 160.
Eenrecentebeschrijving van deze rechtsontwilkeling wordt ge-
geven door H.MLE. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht, diss.
RUU 1998, blz. 223 e.v.

2.5 Hiermee komn ik toe aan dc bespreking van het cassarie-
middel. Voor ccn goed begrip van de met technische termen
doorspekte gedingstukken wijs ik allereerst op het onderscheid,
datin de beschrijving vanhet octrooischrift wordt gemaakt tus-
sen cen mechanisch reinigende werking (van water, mctof zonder
wasmiddel) en een chemisch reinigende werking (de inwerking
van een reinigingsmiddel op het vuil). volgens de beschrijving

? HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt, DWFV. Het arrest is besproken
door 1.J. Brinkhof in AA 1995 blz. 511; door Reeskamp in Bk 1995 blz.
114; door H. Wien, NJR 1995 blz. 1035; J.IL]. den Hartog in EIE 1996,
hlz. 83.
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van het octrooischrift beoogt de uitvinding een chemische wer-
king teweeg te brengen. Om de beoogde chemische werking te
verkrijgen is, in de door Diversey verdedigde lezing van het
octrooischrift, nodig dat het reinigingsmiddc] cen bepaalde pe-
riode in contact staat met het vuil. Dit is de minimum contact-
tijd, nitgedrukt in scconden. Gedurende dit tijdvale moet het
mechanische effect van besproeiing uitblijven of ten minstc be-
perlet blijven, anders spoelt het reinigingsmiddel meteen weer
weg.

2.6 Volgens Epenhuyscn Chemie is deze lezing van her octrooi-
schrift te ruim: de gewijzigde Conclusie — dus de “claim’ van
Diversey—isimmersbeperkt toteen procédé waarin cen cantaci-
tijd voorkomt van 2 tot 100 scconden waarin de te reinigen arti-
kelen nict opzcetrelijk worden besproeid. Volgens Epenhuysen
Chemic ligt het voor de hand dat de gebruikte term “spraycd’
dezellde Detekenis heeft als de term ’spraying’ cerder in die-
zelfde volzin. Met andere woorden: het octrooi beschermt vol-
gens Epenhuysen Chemie alleen een procédé waarin het be-
sprocien met cen hoog geconcentrecrd vlocibaar reinigings-
middel in een “fine gentle mist-like spray’ ten minste 2 seconden
wordtondcrbroken. Aan die omschrijving voldoet hetJetClean-
systeem volgens Epenhuysen Chemie zeker nict, want in het
JetClean-systeem wordt continu doorgesproeid.

2.7 1lct hof, de juistheid van dit verweer ondcrzockend, heeft
vastgesteld dat bij het vernieuwde Jer Clean-systcem inderdaad
een ‘continu spraying gcdurende de hoofdwasfase’ plaatsvindt.
vervolgens heeft het hof onderzocht wat die besproeiing precics
inhoudt. Het blijkt te gaan om ’ccn waszone:o, waarin de vaat
zich in de regel circa 15 scconden bevindt en waarin deze niet
anders wordt besproeid dan met een hooggeconcentreerde wa-
terige reinigingssamenstelling met tenminste 0,5 gewichts-%
vau een of meer actieve reinigingsmiddelen’ (rov. 27). Het hof
heeft *gevoeld en vastgesicld’ dat hierbij sprake is van “a fine,
gentle mist-like spray’. Hierbij is - nog steeds: naar de waarnc-
ming van het hof — bepaald geen sprakc van mechanisch spoe-
len, noch van cen krachtige, gerichie luchtstroom (rov. 31). In
rov. 32 maakt het hof de gevolgtrekking dac her conrinu be-
sproeien van de vaat met een ’fine, gentle mist-likc spray’ van
¢en’highly concentrated aqueous cleaning formulation’ de che-
mische werking niet verstoort. En daarmee komt het hof, in na-
volging van Diversey, tot het oordeel dat het procédé van het
nieuwe JetClean-systeem inbreuk maakt op de geoctrooicerde
werkwijze.

2.8 In de vroegere rechtsopvatring, waarin het aankwam op dat-
gene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uit-
vinding bestaat, zou s hofs redenering nict tot cassatie leiden:
het gaat in wezen om een beoogd chemisch cffect dlat niet ver-
stoord mag wordcn door een mechanisch effect. Het cassatie-
middel (ondcrdecl 2.1) knoopt evenwel aan bij de rechtsopvar-
ting sedert het arrest Ciba Geigy/Oté cn betoogt in de eerste
plaats dar het hof, geroepen tot de uitleg van de conclusie van
het octrooischrift, niet mag volstaan met een onderzoek naar
het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, maar tevens moet
beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechts-
zekerheid voor derden (zoals Epenhuysen Chemie) voldoendc
tot haar recht laat komen. Volgens het middel, in al zijn varian-

' Bij vaarwasmachines waarin de vaat op zijn plaats blijft is sprake van
‘cyclus’; bij grotere vaatwasmachines wordr de vaatep eon transport-
band door de cycli heen gevoerd en spreekt men van ‘zone”.

ten, heeft het hof aan de rechiszekerheid onvoldoende aandache
geschonken.

2.9 Het hof, gesteld voor de vraag wat in de onderstreepre pas-
sage van de octrooiconclusie wordt bedoeld, is in de rov. 28 ¢n
29 eerst in de beschrijving in het octrooischrift te rade gegaan,
Dat is toegestaan: zie art. 30 1id 2 ROW c¢n art. 69 EQV. Vervol-
gens heeft het hof als maatstaf genomen hoe de vakman, na le-
zing van Conclusie 1 in het licht van de daaraan voorafgaande
beschrijving, de geoctrooieerde uitvinding zal begrijpen. Ook
die maatstaf is in overcenstemming met het arrest Ciba Geigy!
Orté, aangenomen dat het hof met "de vakman’ bedoelt: dc ge-
middelde vakman. De vakman zal, aldus het hof, uit het octrooi-
schrift begrijpen dat het noodzakelijk is dat het vernevelde,
geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurendc cnige tijd
ongestoord zijn chemische werking op het vuil moct kunnen
uitoefenen. Gedurende de contact-tiid zal dus niet zodenig ge-
sprocid mogen worden dat hel reinigingsmiddel viordt verw{jderd.

2.10 Het hof heeft dus de lezing door de gemiddcelde vakiman
{en daarmee de rechtszekerheid voor derden) tot uitgangspunt
genomen. Nat heelt voor het hot geen beletsel gevormd om aan
de term ’spray’ een andere betekenis toc te kennen (nl. het zoda-
nig besproeien dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd) dan
het begrip spray’ waarvan Epenhuysen Chemie uitgaat (nl. het
besproeien met het hoog geconcentreerde vlocibare reinigings-
middel). De conscquentic van ’s hofs redenering is dat het er
niet toe doct dat het reinigingsmiddel in het JetClean-systeem
ononderbroken wordt doorgesprocid, zolang dit maar niet ot
gevolg heeft dathetreinigingsmiddel wordt weggespoeld voor-
dat het heeft kunnen inwerken.

2.11 Het hof (rov. 29) zockt voor zijn opvatting bevestiging in de
mortivering van dc beslissing van de oppositie-afdeling van het
Europees Octrooibureau, In onderdeel 2.2 onder ¢ voert Epen-
huysen Chemie hiertegen aan dat de motivering van de
oppositic-afdcling op dit puntonduidelijkis. Onderdeet 3.2 ver-
bindt hieraan cen motiveringsklacht. Deze motiveringsklacht
komt mij gegrond voor. De oppositie-afdeling heeft zich wclis-
waar gebogen over de berckenis van de passage *during which
the articles are not deliberately sprayed’ in de gewijzigde
octrooiconclusie, maar heefrzich gerichtop hetbestanddeel ‘de-
liberately’. De oppositie-afdeling is totr de slotsom gckomen dat
dit bestanddccl tot nitdrukking brengt dat het sproeien in het
geoctrooicerde procédé weliswaar gedurende een aantal sccon-
den wordt onderbroken, maar dat daarbij uiteraard niet kan
worden uitgesloten dat vanuit de spuitmonden (spray nozzles)
cnig onbeoogd nadruppelen (occasional dripping) plaatsvindt.
Over de vraag die partijen thans verdeeld houd t— dc vraag weélke
vorm van ’sprayen’ onderbroken wordt — heeft de oppositie-
afdeling zich echter niet nitgelaten: in zoverre heeft Epenhuy-
sen Chemie gelijk, dat de verwijzing in rov. 29 naar de motive-
ring van de oppositie-afdeling nict bijdraagt aan de argu-
mentatic. Een gegrondbevinding van deze motiveringsklachtis
echter onvoldoende reden voor cassatie: in de redenering van
het hof gaat het slechts om cen bijkomend argument. De dra-
gende overweging is cin blijft immers dat het hof ervan over-
tuigd is dat de vakman, na lezing van conclusie en beschrijving,
de reikwijdte van het octrooi op dc door her hof aangegeven
wijze zal opvatten.

2.12 De rechtsklacht van Epenhuysen Chemic (dat het hot on-
voldoende rckening houdt met het aspect van de rechts-
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zekerheid voor derden) wordt in onderdecl 2.2 verder onder-
bouwd als volgt:

(i) Het strijdt met de rechtszekerheid dar aan één woord in een
octrooiconclusie meerdan één betekenis wordt toegekend. Naar
tekst ¢n zinsverband van de octrooiconclusic komt slechts die
lezing in aanmerking, waarbij aan de term "sprayed’ in *during
which the articles are not deliberately sprayed’ dezelfde beteke-
nis wordt gegeven als aan de term spraying’ cerder in dezelfde
volzin (andcrdceel 2.2 onder a);

(ii) Gelet op de geringe mate van vernieuwing die de uitvinding
van Diversey biedt, moet de uitleg van het octrooi zo nauw mo-
gelijk aansluiten bij de letrerlijke tekst van de octrooiconclusic
(onderdeel 2.2 onder b);

(iii) De zinsnede "during which the articics are not deliberately
sprayed’ is in het kader van de oppositie-procedure aangebracht
ter beperking van dc oorspronkelijke claim’ van Diversey.
Daarom mag aan <leze zinsnede niet een zo ruimc uitleg wor-
den gegeven dar deze beperking grotendeels weer ongedaan
wordt gemaakt {onderdeel 2.2 onder e).

2.13 Het argument onder (i) moer worden becordeeld in het
licht van het arrest Ciba Geigy/Oté: is er sprake van een gebrel
aan duidelijlcheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen
van dc door het octrooi geboden bescherming wil vaststcllen?
De stelling dat de lezer van een octroaischritt in her algemeen
niet erop bedacht behoeft te zijn dat aan ¢én woord (in casu het
woord: 'spray’) verschillende betekenissen worden tocgekend,
laat onverlet dat de rechter in het octrooischrift voldoende aan-
wijzingen kan vinden dic ook de gemiddelde vakman op het
spoor zetten dat er meer dan één betekenis relevant is. Qok al
zou destelling in het algemeen juist zijn, zij staat niet in deweg
aandeslotsom dathethofindit geval ervan overtuigd is geraakt
dat de gemiddelde valkman de omschrijving in de octrooi-
conclusie zal begrijpen in de cloor het hof aangegeven zin. Een
dergelijk oordeel is voorbehouden aan de rechrer die over de fei-
ten cordleelt. Het oordeel behoefde geen naderc uitwerking om
begrijpalijk te zijn.

2.14 Hetargument onder (i) vindt enige steun in hetarrest Ciba
Geigy/Oté: rekening moet worden gehouden met de aard van
her concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoc-
trooieerde uitvinding vernicuwing heeft gebracht. De achter-
grond van dcze cis is dat het bij een sterk innoverende vinding
voor een octrooihouder feitelijk niet altijd mogelijk is een pre-
cieze afbakening in de octrooiconclusie te formuleren: wie terra
incognita betreedt heeft het mocilijker bij het maken van cen
Tandkaart dan degenc dic cen nieuw zijpad ontdekt aan een
reeds platgetreden hoofdweg. Er bestaat overigens discussie
over de vraag of de mate van innovatie wel een werkbaar crite-
rium is.2* Wat ¢r van dic discussie zij, het hof heeft zich in rov.
29 — en trouwens ook al in het kader van dc nicuwheids-
berwisting (rov. 16 — 18) - rekenschap gegeven van de verbete-
ring dic het octrooi inhield ten opzichte van de stand van de
techniek voordien. De mate waarin dc geocrrooieerde vinding
vernieuwing bracht is dus, als één van de omstandigheden van
het concrete geval, mecegenomen in de beoordeling. Dat is m.i.
voldoende. De jurisprudenti&le regel tuidt immers nict dat een
octrooiconclusie meer naar de letter geinterpreteerd zou moc-
ten worden naar mate de geoctreoieerde vinding minder ver-
nieuwend is. Hiervan uitgaande, heeft het hof geen onjuiste

4 Zic o, 1ol s-Gravenhage 12 seprember 1996, RTE 1997 nr. 63 blz.
319: Bertrams, diss. 1998, bl7. 293.

maatstaf aangelegd en voldoct de redengeving op dit puntaan
de daaraan te stellen eisen.

2,15 De klacht, bedoeld ondcr (jii), mist in zoverre feitelijke
grondslag datéokindelezing vanhetholdcgewijzigde octrooi-
conclusic beperkt is in vergelijking met de oorspronkelijke
octrociconclusic: nict ¢lk procédé met een contact tijd van ren
minste z seconden wordt beschermd, maar (sinds de wijziging)
alleen een procédé waarin het besproeien opzettelijk wordt on-
derbroken. Wanneer Epenhuyscn Chemic met deze klacht wil
aangeven dat een restrictieve uitleg van de octrooiconclusic ge-
boden is. voegr die stelling niets wezenlijks toe aan de maatsta-
ven die reeds door het arrest Ciba Geigy/Oté ziin aangegeven
voor de uitleg van octrooiconclusies die onvoldoende duidelijk
zijn voor de gemiddelde vakman. Of het hof daarbij voldoende
rckening gehouden heeft metderden komtin onderdeel 2.3 aan
de orde.

2.16 In onderdec! 2.3 herhaalt Epenhuysen Chemie de klacht
dat de uitleg welke het hof gecft aan de passage *during which
the articles are not deliberately sprayed’ enverenigbaar is met
de plaats dic volgens de regels voor uitleg van octrooien toe-
komt aan een redelijke rechrszekerheid voor derden. Voor de
subklachten a t/m d verwijs ik naar de tekst van her middel.

2.17 De plaats die volgens de regels voor uitleg van octrooien
toekomt aan de rechtszekerheid is omlijnd in het al meermalen
aangchaaldce arrest Ciba Geigy/Oté. Deze regels behelzen geen
absolute rmaatstaf, maar bieden de rechrer cen zekere beoor-
delingsruimre. Dat laatste maakt de mogelijkheden voor toct-
sing in cassatie beperkt: de cassatierechter kan niet op de zetel
van de feitenrechter plaats nemen. De klachten van het onder-
deel ten spijt, doet zich m.i. hier geen situatie voor, waarin de
beoordelingsruimte voor het hof ontbreekt en de afweging
slechts tot cen anderc uitkomst kan leiden dan die waartoe het
hof gekomen is. Hierop stuiten de subklachten ondera, ben d
af.

2.18 Op subonderdeel 2.3 onder ¢ wil ik nader ingaan. Het be-
toogt dart het hof ten onrechte aan onduidelijke passages uir de
verleningsgeschicdenis van het octrooi argumenten ontleent
ten voordele van de octrooihouder, terwijl de benodigde rechts-
zckerheid voor derden meebrengt dat onduidelijkheden voor
risico van de octrooihoudcer behoren e blijven.

2.19 De klacht hangt kennelijk samen met rov, 3.4.1 van meer-
genocmd arrcst Ciba Geigy/Oté:

Het bepaalde in art. 69 lid 1 FOV, zoals uitgelegd velgens het daarbif be-
horend protocel, heeft weliswaar {mede) een redeliike rechtszekerheid voor
deiden ten doel, doch hieruit volgt mice dat de gegevens wit et verlenings-
dossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zfin, nooit ten gunste van
eent door de octrooifiouder voorsestane uitles van zifit octroof zouden wo-
gen werden gebruike. Wel noaopt de eis van ecn redelijke rechtszekerheid
veor derden tot terughoudendheid bif hier teir voordele van de octroothou-
der hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De
rechierzal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat ket voor de semididelde
vakman ook na bestuderiing van de beschrijving en de tekeningen nog voor
redelifke twijfel vatbaar blijft hee de inhoud van de concliesies moet wor-
den begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het
openbare deel van het verlentngsdessier. Daarbij dient ook in canmerking
re worden genomen dat onduidelijkheden dic het gevolg zijn vait een on-
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zorgvuldige formuleriing van liet octrooischrift, in beginsel voor risico van
de octroofhouder behoren re komen.'”

In dit geval heeft het hof (buiten de hierboven besproken beslis-
sing van dc oppositic-afdeling, als argument ten overvioede)
geen gebruik gemaakt van stuldken uit het verleningsdossier.
De klacht mist in zoverre feitelijke grondslag. Wanneer de stel-
ler van het middel bedoclt dat de enkele omstandigheid dat de
passage “during which the articles are not deliberately spraycd’
voor meer dan één uitleg varbaar is een onduidclijkhceid ople-
vert die het gevolg is van cen onzorgvuldige formulering van
het octrooischrift cn daarom voor risico van de octrooihouder
behoort te kemen, wordt m.i, miskend datin de redenering van
het hof de mogeliike dubbelzinnighcid van de term spray’
wordt gocdgemaake door de duidelijkheid die de gemiddelde
vakman kan verkrijgen door de rest van het octrooischrift. Dat
een dubbelzinnig of zelfs fout bestanddcecl in de omschrijving
wordt overruled’ door informatic elders uit het octrooischrift
dic de lezer wél op het juiste spoor zet is aanvaardbaar, zolang
de rechtszekerheid voor derden maar het uitgangspunt blijft.
In het maatschappclijk verkeer is dit trouwens niets bijzenders:
wanneer in Utrecht de lichtbak boven spoor 5 de bestemming
’Den Haag CS vermeldt, maar ik zie het treinstel binnenkomen
op spoor 7 en ik hoor eventueel ook nog omrocpen dat de trein
naar Den Haag CS vandaag vertrekt van spoot 7, bliif ik niet bij
spoear 5 wachten. Onderdeel 2.3 leidt daarom niet tot cassaric.
Onderdeel 2.4, waarvan de klachten voortbouwcn op hct voor-
gaande, faalt om dezelfde reden.

2.20 Onderdeel z,5 bevar een motiveringsklacht voor het geval
het hof de octrooiconclusie voldoende duidelijk vindt voor de
gemiddelde vakman. Het onderdeel faalt m.i. omdat de reden-
geving van hethof aan de daaraan te stellen eisen voldoct. Tn het
biizonder behoefde het haof —om zijn gedachtengang inzichte-
lijk tc maken — nier nader uit te leggen waarom zijn interpreta-
tic van het begrip besproeien verband houdt met de functiona-
liteit van de beschreven werkwijze en nict met dc afbakening
van de geoctrooicerde werkwijze ten opzichte van de bekende
stand van de techniek (zie de slotzin van onderdeel 2.5).

2.21 In onderdeel 3 worden de klachten herhaald, maar dan in
de vorm van motiveringsklachten. Ook bezien in het licht van
de stellingen die Epenhuysen Chemie in hoger beroep had aan-
gevoerd, is de gedachtengang van het hof voldoende inzichte-
lijkenkan deredcngeving van het bestreden arrest de beslissing
dragen. Meer valt over dit onderdeel m.i. nict tc zeggen.

3 Conclusic
De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
f Hogce Raad, enz.

3.3.1 De gronden waarop het Hof tot deze beslissing is geko-
men, kunncn —voor zover in cassatie van belang — als volgt wor-
den weergegeven.

3.3.2 Inrov. 29 heeft het Hofl — na de in de beschrijving voorko-
mende stand van de techniek te hebben weergegeven —in decer-
ste plaats geoordeeld dat de verbetering dic het octreoi biedt,
hieruit bestaat dat in plaats van het besproeien van de vaatwas

' Juisr dit deel van hetattrestis kritisch besproken door Brinkhofin her
slotvan zijn Ars Aequi-noot. Bertrams, diss. blz. 36, necmnt hicr geen
cigen standpunt in.

met een groot volume water cn wasmiddel gekozen wordt voor
her besproeien 'in a fine, gentle mist-like spray’ van ’a highly
concentrated aqueous cleaning formularion’, datr daarmee een
verbeterde doclmatige reiniging wordt verkregen, doordat
minder werk en minder verbruik van chemicalién nodig zijn,
en dat er vervolgens een contacttijd dient te zijn voor dc ge-
wenste chemische werking, welke chemische werking wordt ge-
steld tegenover de bekende mechanische werking. Daarbij ver-
dient aantekening dat in de beschrijving van het octroaischrift
steeds onderscheid wordt gemaakt tussen de chemisch reini-
gende werking van ecn reinigingsmiddel op het aangehechte
vuil en de mechanisch reinigende werking van water.

3.3.3 Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dar de vakman, na
lezing van conclusie 1, in het licht van de beschrijving, zal be-
grijpen dat het noodzakelijk is dat het vernevelde, gecon-
centreerde laagjc rcinigingsmiddel gedurende enige tijd onge-
stoord zijn chemische werking op het vail kan uitoefenen, en
dar gedurende die tijd dus niet zodanig gesprocid zal moeten
worden dat het reinigingsmiddel wordt verwijdcerd.
Bevestiging voor dit oordeel is, aldus het Hof, te vinden in het
antwoord van de Oppositie-Afdeling op de stelling dat de woor-
den "not deliberately sprayed” onduidclijk zouden zijn, nu de
Oppositie-Afdeling daarop aldus heeft gerespondeerd:

1 the description it is explained what is meant by the term "not delibeia-
rely sprayed”.

On page 2, lines 47 t0 48, it 15 stated thar during the contacr time ¢ chetii-
cal, as opposed to mechanical, action is taking place. Furthermore, in the
descriprion (i is explained in l{nes 50 to 51, thet during the contact time
the arricles are not deliberately sprayed.

From this, the skilled pevson is clearly and unambiguous(y taught that
this expression means that the articles are not sprayed during the contact
time, but thata chernical action (nota mechanical action such as spraying)
is taking place. Occasional dripping from the spray nezzles can of course
not be excluded, The terim “inet deliberately’ is used in order to take ac-
count of this eventuality.

3.3.4 Nct betrekking tot het door Epenhuysen gebezigde
nieuwe JetClean-systeem heeft het Hof overwogen dat, naar het
Hof bij een demonstratic ter zitring heeft gevoeld en vastge-
stcld, sprakeis van "a fing, gentle mist-like spray” en dat deze als
gevolg van de luchtturbulentie de gehele ruimte vult, dat van
mechanisch spoelen, zoals gebruikelijk in vaatwasmachines, be-
paald geen sprake is, dat cvenmin sprake is van een krachtige,
gerichte luchistroom, en dat een zachte werveling voelbaar is
(rov. 31).

3.3.5 Op grond hiervan is het Holin rov. 32 tot de slotsom gelko-
men dat door het continu besproeien ’in a finc, gentle mist-like
spray’ van ‘a highly concentrated aqueous cleaning formula-
tion’, zoals bij het nicuwe JetClean-systeem het geval is, de che-
mische werking niet wordt verstoord, nu de druppcltjcs gecon-
centreerd reinigingsmiddel dic neerslaan op de vuile vaat, niet
worden weggespoeld of weggeblazen, omdat de werveling daar-
voor niet krachtig genoey is. Wegspoelen en/of wegblazen zou-
den, aldus het Hof, ook onwcensclijk zijn, omdat dan het reini-
gingsmiddcl zijn werking nict zou kunnen uitoefenen. In de
actrooiconclusie is niet te lezen dat tijdens de contacttijd niet op
een ’fine, gentle mist-like spray’ manicr zou mogen worden ge-
sprocid. Aldus kan slechts worden geconcludeerd dat het
JetClean-nieuw-systeem van Epenhuysen letterlijk onder de
woorden van conclusie 1 van het octrooi valt.
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3.4 Het middel lzeert zich tegen s 1lofs uitleg van de octrooi-
conclusie, zoals deze door Diversey Corporation is gewijzigd,
en met name tegen de uitleg van de daarin voorkomende woor-
den "after a contact time of from 2 to 100 seconds during which
the articles are not deliberately spraved’, Die uitleg laat zich,
aldus het middel, dus samenvatten dat wanneer gedurende de
in de octrooiconclusie aangeduidce *conract rime’ van 2 tot 100
secoriden wordt voortgegaan met besproeiing in de vorm van
een “finc, gentle mist-like spray’, niettemin is voldzan aan de eis
dat gedurendce deze *contact time” *the articles are not delibera-
tely sprayed”. Het middel betoogt — in een algemeen geformu-
Teerde, en in de volgende onderdelen nader nitgewerkte klacht
—datdeze uitleg zozecr op gespannen voct staat met de veor de
uitleg van (Eurapese) octrooien geldende regels, ¢n mer name
met de daarbij in het vog te houden redelijke rechtszekerheid
vaor derden, dat dic uitleg niet als berustend op een juiste
rechtsopvatting kan worden aanvaard.

3.5.1 D¢ bestreden overwegingen zijn echter niet in strijd met
de voor de uitleg van bedoeldc octrooien geldende regels, met
name ook nict met de daarbij in het oog te houden redelijke
rechtszclerheid voor derden, en geven ook overigens geen blijk
vant een onjuiste rechtsopvatting.

3.5.2 Door te overwegen dat de vakman, na lezing van conclusie
1 in het licht van de beschrijving, 7al begrijpen dat het noodza-
kelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinfgings-
middel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische wer-
Lking op het vail moct kunnen vitoefenen en dat gedurende die
tijd dus niet zodanig gesproeid zal mogen worden dathet rcini-
gingsmiddel wordt verwijderd ("after a contact time of from 2 to
too seconds during which the articles arc not deliberately
sprayed’), heeft het Hof in overeenstemming met voormcldce re-
gelsbeoordeeld of de aan de octrooiconclusie gegeven uitleg vol-
docndc recht dact wedervaren aan de rechtszekerheid voor der-
den. Daarbij heelt her Hof nier miskend dat de hicr bedoclde
zinsnede in de conclusie door de octrooihouder in de loop van
de oppositieprocedure is voorgesteld om het aanvankelijk rui-
mer geformuleerde octraoi voor handhaving in heperkeere
varm in aanmerking te lacen komer.

3.5.3 Onderdec] 2.2 onder ¢ klaage dar het slot van rov. 29,
waarin het Hof voor zijn opvatting bevastiging zoekt in de over-
wegingen van de Oppositie-Afdeling omtrent de betekenis van
de woorden ‘not deliberatcly sprayved’, onduidelijk is. Deze
Islacht is ongegrongd: het Hof heeft die bevestiging kennelijle ge-
vondcen in de overweging van de Oppositie-Afdeling dat de aan-
gchaalde passages uit de beschrijving de vakman duidelijk ma-
ken dat de uitdrukking 'not deliberately sprayed’ betekent dat
ergedurende de’contact time’ niet wordt gesproeid, maar dat’a
chemical action (nota mechanical action such as spraving) is ta-
king place”.

3-5.4 Datbij deze uitlegaan hetbegrip spraying’ in de zinsnede
spraying (...) a highly concentrated aqueous cleaning formula-
tion’ een andere betekenis toekomt dan aan het begrip sprayed’
in de zinsnede "after a contact time of from 2 to 100 seconds
during which rhe arricles are not deliberately sprayed’ — in dic
zin dat, naar het Hof kennelijk heeft aangenomen, in eerstge-
noemde zinsnede sprake is van het besprocien met een reini-
gingsmiddel, terwijl in de laatste zinsnede gedoeld wordt op
het besprocien met warter op zodanige wijze dat het reinigings-
midde¢l wordt verwijderd woordat het zijn werking (ten volle)
heelt kunnen uitoefenen —brengt niet mee dat die uitleg inner-

lijk tegenstrijdig of onbegrijpelijk is en daarom niet zou mogen
worden aanvaard. Voor zover de in het middel vervatte klachten
ervan uitgaan dat de octrooiconclusie en de beschrijving aan on-
duidelijkheid lijden, missen zij dan ook feitelijke grondslag.

3.6 Onderdeel 2.2 onder d faalt, voor zover het erover klaagr dac
het Hof heeft miskend dat bij de door Epenhuysen toegepaste
werkwijze geen bewerkingsfase voorkomt waarin the articles
are not deliberately sprayed’, en dat bij die werkwijze continu
besproeiing, overeenkomend met ‘spraying (...) in a fine, gentle
mist-like spray a highly concentrated aqueous cleaning formu-
lation’, plaatsvindt zonder dat een "contact time’ kan worden
aangewezen van 2 tot 1oo seconden gedurende welke in het ge-
heel geen besproeiing, ook niet in de vorm van een *fine, gentle
mist-like spray’, plaatsvindt. Lt 1iof heeft ipimers in rov. 29
geoordeeld dat het volgens octrooiconclusie 1 noodzakelijk is
dat her verncvelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel
gedurcndcenigerijd engescoord zijn chemische werking ophet
vuil uitoefent, en dat gedurende die Lijd niet zodanig mag wor-
den gesproeid dart het reinigingsmiddel wordt verwijderd, ter-
wijl het in rov. 32 heeft geoordecld dart bij de werkwijze van
Epenhuysen door het continu besproeien 'in a (ine, gentle mist-
like spray’ van "a highly concentrated agueous cleaning formu-
lation® de chemische werking (van her reinigingsmiddel) nicr
wordt verstoord, immers de druppeltjes geconcentreerd reini-
gingsmiddel die neerslaan op de vuile vaat, niet worden wegge-
spoeld of weggeblazen: hieraan heeft het Hof nog toegevoegd
dat in de conclusie niet is te lezen dat tijdens de contacttijd niet
op een “fine, gentle mist-like’ manier zouw mogen worden ge-
sprocid.

3.7 Op het vorenoverwogene stuiten ook de overige in onder-
deel 2 vervatte klachten af.

3.8 De in onderdeel 3 vervatte motiveringsklachten zijn even-
cens tovergeefs voorgesteld, nu het Hof, mede gezien hetgeen
Lpenhuysen in ¢erste aanleg en in hoger beroep heeft aan-
gevoerd, de uitkomst waartoe het bij de nitleg van het octraoi is
gekomen, en de daarvoor gebezigde gronden genoegzaam heeft
gemotiveerd.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Epenhuysen in de kosten van het geding in cassatie,
tot op deze uitspraak aan de zijde van Diversey c.s. begroot op
J 597.z0 aan verschotten en f 3,000,— voor salaris. Enz.
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Nr. 32 President Arrondissementsrechtbank te
’s-Gravenhage, 19 januari 1995

(Epenhuysen/Diverscy 11)
Mr. G.W. M. Bodewes

Art. 44A ROW (1910 {executicgeschil)

Het reinigingsmiddel van Epenhuysen betreft cenwezenliih bestand-
deel van de witvinding, maar is een algemecn in de handel verkrijgbaar
product. Het middel zow, tezamen met andere elementen, nogwel aanzet-
ten tot octroninbreuk kunnen opleveren, mer name indien Epenhuysen
service en garantic voor haar installaries afnankelijk stelt van afname
van haar reinigingsmiddel. De combinatie ven onderhoud aan een ma-
chiine waarmee de inbvenk wordt yisgevoerd en de (exclusieve) leverantie
van het reinigingsmidie! dearvoor, kan dan slechts worden gezien als sa-
menspanning met de vechistreckse inbreukmaker. Deelneming daaraan
door middel van levering is fe beschouwen als aonzelfen tot octrooi-
inbreuk.

Epenhuysen Chemic NV te Zwijndrecht, eiseres, procureur mr.
K. Limperg,

tegen

1 Diversey Corporation te Mississanga, Ontario, Canadacn

2 Divetsey BV te Weerden, gedaagden, procureur me, P.J. M. von
Schmidtauf Altenstadt, advocaat mr. C. A.J. Crul te Amsterdam.

De ferten:

2 Uit de stukken en de behandeling ter zitring is het volgende
duidelijk geworden:

a Tusscn partijen is op 21 september 1994 (zie hiervoor, onder
ar. 31, Red.) het in copie aan dit vonnis te hechren vonnis uitge-
sproken. {De in het dictum voorkomendc kennelijke verschrij-
ving is door partijen als zodanig opgevat.)

b Bij dit vonnis is aan Epenhuysen onder meer verboden om
indirecte octrooiinbreuk te plegen op her Europees octrooi
0282214 van gedaagde sub 1 voor een “machine dishwashing
[rrocess’.

¢ Dit octreoi is in oppositie gchandhaafd met cen gewijzigde
conclusic 1 zoals weergegeven in het aan te hechten vonnis on-
der 2.3.

Het geschil:

3 Partijen strijden over de vraag of aanbieding en levering in
Nederland door Epenhuysen van een reinigingsmiddel aan
klanten die beschikken over haar inbreukmakende Jetclean-
systeem, indirecte octrooiinbreuk oplevert.

4 Epenhuysen stelt dar het reinigingsmiddel niet een wezenlijk
bestanddcel van dc geoctrooieerde werkwiize betreft, dat het
middel een algemeen in de handel verkrijgbaar product is cn —
zeker nu Epenhuysen het middel nict meer levert met de aan-
duiding Jctclcan of andere verwijzing naar dat systeem — van
aanzetlen tot ectrooiinbreuk geen sprake is.

5 Zij vordert het opleggen van ccn verbod tot — althans beper-
kingen aan - de tenuitvocrlegging door Diversey van voren-
bedoeld vonnis met betrekking tot de aanbieding/levering van
het reinigingsmiddel op straffe van een dwangsom.

6 Diverscy verweert zich onder aanvoering van gronden en con-
cludeert tot weigering van de gevraagde voorziening.

Beoardeling van het geschil:

Wezenlifk bestanddeel?

7 Her reinigingsmiddel van Epenhuysen bevat, evenals andere
reinigingsmiddelen, ter vermijding van onnodige transport- en
opslagkosten, een hoge concentratie aan actieve bestanddelen.
8 Die concentratieis weliswaar veel hogerdan herin het octrooi-
schrift aangegeven minimum van o,5 gewichtsprocent, maar
dat neemt niet weg (et octrooischrift stelt ook geen maximum}
dar het middel wel een wezenlijk bestanddec] van deuitvinding
betreft.

9 Of het middel door zijn concentratie wellicht zeer geschikt is
voor toepassing van het nitvoeringsvoorbeeld gevormd doorhet
Jetcleansysteem (dat in de tweede bewerking onverdund reini-
gingsmiddel versproeit) behoeft dus, althans in het licht van ar-
tikel 444, lid 1 ROW, geen bespreking meer.

Algemene verkrijghaarheid?

10 Diversey heeft aangevoerd dat het middel van Epenhuysen,
met het oog op de onverdundce tocpassing in het Jetclean-
systeem, ter bescherming van het vaatwerk veel hardheids-
binders en silicaten en geen bleekmiddel bevat.

11 Daarmee heeft Diversey echter onvaldoendc weersproken de
stelling wvan Epenhuysen dat het middel binnen de veelheid van
verkrijgbare samenstellingen zo gangbaar is en ook voor zoveel
toepassingen geschikt dat van een algemeen in de handel ver-
krijghaar product moct worden gesproken.

Aanzetten tot octrooiinbreuk?

12 Die voor het Jetcleansysteem geschikte samenstelling zou,
ofschoon ook elders verkrijgbaar, tezamen met andere elemen-
ten nag wel aanzerten tot octrooiinbreuk kunnen opleveren.
13 Met name indien juist zou zijn dat — zoals 1}iversey beweert
-Epenhuysen serviceen garantic voor Jetclcaninstallaties (voor-
zover die door niet afkoppelen van de sproeileidingen nog in-
breuk maken) afhankelijk stelt van afname van het reinigings-
middel bij Epenhuysen, maakt deze zich schuldig aan bedoeld
aanzcreen.

14 De combinatie van onderhoud aan een machine waarmee de
inbreuk wordt uitgevoerd en de (exclusicve) leverantic van het
reinigingsimiddel daarvoor kan dan slechts worden gezien als
samenspanning met de rechestreelkse inbreukmaker.
Deelneming daaraan door middel van levering is tc beschou-
wen als aanzetten tot octrooiinbreuk.

D beslissing

15 Voor het verbieden of beperken van executiemaatregelen is
slechts plaats indicn er ecn dreiging bestaat dat ze ten onrcchte
zullen worden genomen.

16 De uiteenlopendestandpunten van partijen geven echtervol-
doende aanleiding om die vrees te rechtvaardigen en om, door
het opleggen van beperkingen, de tenuitvoerlegging in goede
banen te leiden.

17 Daarbij zal ervan worden uitgegaan dat, zoals hierboven
overwogen, het litigicuze reinigingsmiddel vrij in dec handel
verkrijgbaar is en dat de wetenschap dat octrooiinbreuk worde
gepleegd niet voldoende is om van aanzetten daartoe te kunncn
spreken.

18 Daarom zullen execuriemaatregelen worden verboden voor
het aanbieden of leveren van het reinigingsmiddel, ook indien
dit geschiedt aan (nog) inbreukmakers, tenzij sprake is van aan-
Zeten ot octrooiinbreulk.
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19 Onder aanzetten tot zal daarbij mede zijn te begrijpen elke
verwijzing naar het Jetcleansysteem alsook de onder 13 cn 14
weergegeven handcelwijze.

20 e gevraagde dwangsom, tegen de hoogie waarvan ook geen
verweer is gevoerd, is passcend.

21 Diverscy zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen par-
tij in de kosten worden verwezen.

Rechtdoende in kort geding:

De President:

I Verbiedt Diversey, met ingang van dc betekening van dit von-
nis, het treffen van of dreigen met executiemaatregelen inge-
volge aangchccht vonnis voorzover het betreft de aanbieding ol
levering van het ten processe bedocldc rcinigingsmiddel, tenzij
Epcnhuysen daarmee aanzet tot octrooiinbreuk, waasonder
medc is te begrijpen handelen als onder 13/1 4 en/of 19 bedoeld.
II Bepaalt dat Diversey aan Epcnhuysen een dwangsom van
1 100.000,— zal verbeuren voor elke keer (of ter keuze van Epen-
huysen elke dag) dat zij in strijd met dit verbod zal handelen.
III Veroordeelt Diverscy in dc kosten van deze procedure die, tot
op dedag van deze nitspraak aan de zijde van lipenhuysen wor-
den begrootop f 2.500,—, waarvan [ 350,— aan grillierecht.

1V Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

V Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 33 President Arrondissementsrechtbank te
’s-Gravenhage, 9 september 19981

(Epenhuysen/Diversey I11)
Mr. E.J. Numann

Art. 30, lid 2 ROW {1910) (cxecuticgeschil)

Diversey heeft de woorden’in a fine, gentle mist-like spray’ in deloop
vait de oppesitieprocedure zelf en onvoorwaardelijk voor haar hoofd-
cenclusie veorgesteld, zulks terwijl op dat moment reeds wassystemen al-
geineen werden toegepast waarbif schuim op cen wijze als Epenhuysen
thans veornemens 1s te doen, op te reinigen voorwerpen werden aange-
bracht voor cen chemische inwerktijd, met name (n autowasstraten, voor
welke sysiemen Diversey destijds reeds zelf refnigingsmiddelen vervaar-
diode. Bif deze stand van zaken moet worden aangenomen dar Diversey
de beschermingsomvang van haar ectiooi heeft willen beperken tot sproei-
svstemen met fijn verstoven vieetstof, Een uitleg als door Diversey voorge-
staan die neerkomt op bescherming voor tedere niet-cottventioneic sproei-
wijze zou onverenigbaar zifn mel de vedelifke rechtszekerheid die derden
moet wordeir geboden. Die uitleg is ook miet uit de door Diversey bedoelde
overwepingen van de Oppositieafdeling afte leiden.

Epenhuysen Chemie NV te Zwijndrecht, eiseres, procureur mt.
W.E. Pors,

tegen

1 Diverscy Corporation te Mississauga Ontario, Canacda en

2 Diversey BV te Maarssen, gedaagden, procureur mr. P.J. M. von
Schmidtauf Altenstadt, advocaat mr. C.A.J. Crul tc Amsterdam.

1 Indit kort geding kan van hicr navolgende worden uitgegaan.
a Gedaagde sub I is houdster, gedaagde sub 2 licentichoudster,
van het Europces octrooi 0 282 214, op 9 oktober 1991 (met
prioriteitsdatum 7 maart 1987)onder meer voor Nederland ver-

* Beroep ingesteld. Red.

leend voor een 'Machine dishwashing process’, hicrna: het oc-
trooi.

b Nadat het octrooi was verleend is daartegen oppositie inge-
steld. Na die oppositic, waarin dc Oppositicafdeling van het
EOB op 15 november 1994 conclusie 1 in geamendeerde vorm
in stand heeft gelaten, luide die conclusie als volgt:

A muachine dishwashing process wherein there are one or more optiongl
prewash cycles or zones, une OF move wash cycles or zones and one or moie
rinse cycles or zones which comprises spraving instde the machine from o
pluralivy of nozzles onto al least partially soiled articles in a fine, genile
mistiike spray a highly concentiated aqueous cleqiting formulation com-
prising at least 0.5 weight percent of one or more acrive cleaning agents
and, aftera contact cime of from 2 to 100 seconds during which the articles
are not detiberately sprayed, remeving the ceaning formudation and soil
inone or more subsequent stages, the cleaning formulation being sprayed
prior to the final vinse cycle or zone;

¢ Diversey heeft Epenhuysen in 1993 voor deze rechtbank ge-
daagd terzake van inbreuk die Epenhuysen volgens haar met de
vervaardiging cn verhandeling van de zogeheten °Jetclean’ pro-
fessionele vaatwassystemen op het octrooi maakree. Bij vonnis
van 21 scptember 1994 heeft de rechtbank - kort gezegd — het
gencemde Jetclean-systccm inbrcukmakend gecordeeld en
Epenhuysen, op verbeurte van een dwangsom, verboden hier te
landc inbreuk op het octrooi te maken.

d Epenhuyscn heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld.
Bij arrest van 15 mei 1997 heeft het gerechishof athier het van-
nis, met enkele wijzigingen die hier niet ter zake doen, bekrach-
rigd.

eTegen ditarrest heeft Epenhuysen berocp in cassatic ingesteld,
welk beroep nog aanhangig is. (zie inmiddels HR ¢ april 1999,
hiervoor onder nr. 31 Red.)

f Epenhuysen heeflt een nieuw systeem voor haar vaatwas-
machines ontwikkeld, dat hierna nader zal worden beschreven
cn waarvan cen werkend model ter terechtzitting is gedemon-
streerd.

2 Epenhuyscn stelt dat haar nieuwe systeem — hierna ook: het
nicuwe Relavit-systeem — geen inbreuk maake op hetoctrooi en
vordert daarom — vooruitlopend op ¢en in een aan te spanncn
bodemprocedure te vorderen verklaring voor recht - dat het Di-
versey zal worden verboden de onder ¢ cn d bedoclde uitspra-
ken tegen haarten uitvoer te leggen waar hethet nicuwc Relavit-
systeem betreft, mct ncvenvorderingen.

3 Diversey verzet zich tegen de gevraagde voorzieningen, stel-
lendc dat ook het nieuwe Relavit-systeem een inbreulk op het
QCtrooi vormt.

4 Ambrshalve wordt allereerst overwogen dat, nu het hier een
Europees octrooi betreft waarvan dc verlening is gepubliceerd
voor 1 april 1995, ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijks-
octrooiwct 1995 het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet (van
1910} bepaalde onverkort van roepassing is.

5 Ten processe staat vast dat het nieuwe Relavit-systeemn alle
kenmerken vande hierboven onderb gecitecerde hoofdconclusie
bezit, behoudens het onderdeel spraying inside the machine from a
plurality of nozzles [...[ in a fine, gentle mistlike spray. Deinzet van het
geding vormt de veaag of bij de door Epenhuysen te introduce-
ren vaatwasmachines gebruik wordr gemaalke van ’a fine, gentle
mist-like spray’.

6 Blijkens hetgeen Epenhuysen onweersproken hecfr gesteld en
uit hetgeen door de president bij de demonstratie is waar-
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genomen wordr in de "wash cycle or zone’ van de machines vol-
gens het nieuwe Relavit-systeem uit een aantal boven en onder
de te reinigen voorwerpen aangebrachte sproeiers vloeibaar
schuim in de richting van de vaat gespoten. Dit schuim is tevo-
ren gevormd in een mengkamer met behulp van water, luchtcn
een reinigingsmiddel. De sproeicrs zijn clk vaorzicn van twee
kkoppen, die zodanig zijun gericht dat de schuimstralen uit de
twee koppen direct na het verlaten van die koppen met elkaar in
botsing komen, waardaor cen sproci-cffect ontstaat.

7 Diversey betoogt dat deze wijze van opbrengen van reinigings-
middel aan conclusie 1 van het octrooi beantwoordt, omdat uit
de verleningsgeschiedenis van het octrooi valt af te leiden dat
mct de in conclusie 1 beschreven methode bedoeld wordt: elke
methode waarmee in een rustige omgeving cen hoog-
gecencentreerde samenstelling reinigingsmiddel wordt aange-
bracht om die samenstelling de gelegenheid te geven haar che-
mische werking te verrichten zonder daarbij gehinderd te
worden door sproeisel of welk ander middel cok dat die chemi-
sche werking belet of onderbreckt. Flet gaat aldus, zo betoogt
Diversey met een beroep op de ‘grounds’ van de beslissing van
de Oppositieafdeling van het EOB, om een tegenstelling met de
"conventional manncr’, waarbij grote hoeveelheden water met
cen weinig reinigingsmiddel met kracht op de vaat worden ge-
sproeid.

8 De beschermingsomvang van een Furopees octrooi wordt vol-
gens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag bepazald door
de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de teke-
ningen dienen tot uitleg van dic conclusies. Die uitleg dient vol-
gens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te
geschieden dat zowel een billijke bescherming aan deaanvrager
als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt gcboden.
Deze laatste cis brengt mede dar terughoudendheid geboden is
bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het
verleningsdossier ontleende argumenten cn dar de rechter dan
ook slechts van {verhelderendce) gegevens uit dat dossier gebruik
mag maken, indien hij oardeelt dat het voor de gemiddelde vak-
man ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen
nog voor tedelijke twijfel vatbaar blijft hee de inhoud van de
conclusics moct worden begrepen.

9 Vooropgesteld zij dat onder ecn *a fing, gentle mist-like spray’
te verstaan is: een fijne, zachte/lichte, nevelachtige sprav. Dit
laatste woord is deel gaan uitmaken van de Nederlandse taal en
laat zich eventueel vertalen met ’fijn verstoven vloeistof’. Geler
op de betckenis van het begrip ‘nevel’ verdichte waterdamp
moet het derhalve gaan om deeltjes die zo licht zijn dat zij, al-
thans enige tijd, in de luchz blijven zweven. Dit oordecl spoort
met hetgeen het hof in zijn arrest van 15 mei 1997 in r.o. 31
heelt overwogen omtrent de toen waargenomen spray.

10 Het schuim zeals het in het nicuwe Relavit-systcem worde
versproeid beantwoaordt, zo wordt voorshands geoordeeld, niet
aan de evenbedoelde omschrijving. Weliswaar spettert een
(klein) gedeelre van het schuim, als gevolg van de botsing van de
stralen, in andcre richtingen dan waar zich de te reinigen ari-
kelen bevinden, doch zweven doen de schuimdruppels niet; er
bevindt zich (dan ook} geen schuim in de ruimte boven de bo-
venste sproeikoppen.

11 Epenhuysen heeft er terecht op gewezen dat Diversey de
woorden ’in a fine, gentle mist-like spray” in de loop van dc
oppositieprocedure zelf en onvoorwaardelijk voor haar hoofd-
conclusic heeft voorgesteld, zulks rerwijl, naar Epenhuysen on-
weersproken heeft aangevoerd, op dat moment reeds was-

systemen algemeen werden toegepast waarbij schuim op een
wijze als zij thans voornemens is te doen, op te reinigen voor-
werpen werden aangebracht voor een chemische inwerktijd,
met name in autowasstraten, voor welkesystcmen Diversey des-
tijds reeds zelf reinigingsmiddelen vervaardigde.

12 Bij deze stand van zaken moet worden aangenomen dat 1)i-
versey de beschermingsomvang van haar octrooi heeft willen
beperken tot sprocisysteem als hierboven (r.0. 9) omschreven.
Een uitleg als door Diversey voorgestaan — die neerkomt op be-
scherming voor iedere niet-conventionele sprociwijzc als be-
docld in no. 7 - zou onverenigbaar zijn met de redelijke rechts-
zekerheid die derden meet worden geboden. Die uitleg acht de
president uit de door Diversey bedoelde overwegingen van de
Oppositieafdeling overigens ook nict af tc Iciden.

13 De vorderingen zijn derhalve toewijsbaar in voege als na tc
melden. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Diverscy in
de proceskosten te wordeh verwezen.

Beslissing

de President

Verbiedr ieder van gedaagden iedere executie of dreiging mer
executie van het vonnis van Arrondissementsrechtbank te
‘s-Gravenhage van 21 september 1994 in de zaak rolnummer
93/2331 en/of van het arrest van het Gerechtshof te ‘s
Gravenrhage van 15 mei 1997 rolnummer 95/40 terzake van pro-
fessioncle vaatwasmachines waarbij het reinigingsmiddel in
schuimvorm wordt opgebracht op de wijze als bij het nieuwe
Relavil-systeem, zoals nader pmschreven in dit vonnis.

Verbiedticder van gedaagdenopenigerlel wijze aan derden, daar-
onder begrepen (potentiéle) afmemers van Epenhuysen, kenbaar
te maken dat naar de mening van Diverscy het opbrengen van
reinigingsmiddel in schuimvorm, opdewijzcals bij het nieuwe
Relavit-systeem, zoals nader omschreven in dit vonnis, een in-
breuk vormt op Europees octrooi o 282 214, dan wel dat herver-
vaardigen en/of in dc handcl brengen van professionele vaat-
wasmachincs door Epenhuysen waarin die methode wordt
toegepast in strijd zou zijn met het genoemde vonnis of arrest.

Bepaalt dat de gedaagde die in strijd met deze verboden mocht
handelen een dwangsom zal verbeuren van f 50.000,— voor ie-
dere overtreding of voor iedere dag dat een overtreding mochr
voortduren, zulks ter keuze van Epcenhuysen.

Ververdeelt Diversey in de kosten van het geding, aan de zijde van
Epenhuysen tot aan deze uitspraak begroot op f2.445,96,
waarin begrepen het griffierecht.

Verklaart dit vonnis uitvocrbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.
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Nr. 34 Kantongerecht te Amsterdam, 27 mci 1999*
(Gekdplan)
M. H. van Breda

Ait. 1 BMW
Het woord "Geldplan’ kan niet worden gekwalificeerd als louter be-
schriivend” en is voor merkgebrutk dus niet ongeschike.

Art. sa Hnw

Het moge zo zijn dat verweerster zich alleen bezig houdt met het aan-
bieden en verstrekken van war zij in haar advertenties als ‘Rentekrediet-
lening’ aanduide, gebicken is dat verzockster met gebruikmaking van
haar merk *Geldplan” financiéle advisering in brede zin, dus niet alleeit
(meer) hypothecaiie dienstverlening, aanbiedt. Deze lactste markt over-
lapt dan ook her imarkisegment waaiop verweerster zich beweegt. De ver-
warriag van art. sa Haw is dus e duchten.

Art. 50 Haw

Door zich met de handelsnaan Geldplan te tooien heeft verweerster
nfet cen onjuiste indruk van haar onderneming, met misleiding van het
publick als gevolg, geweki.

Dellypotheckshop Centrale Organisatie BV te Huizen, verzoek-
ster, gemachtigde mr. H.G. ). E. Plagge,

tegen

Geldplan BV te Amsterdam, verweerster, gemachtigde mr. D.J.P.
van Barneveld.

2 D¢ feiten

2.1 Qp 8 februari 1995 heeft Anjo Brombacher, wonende of ge-
vestigd aan de James Wattstraat 8 te Alkmaar (met als gemach-
tigde Merkenbureau Onel B.V. te Amsterdam) bij her Benelux-
Merkenbureaun het woordmerk ‘GELDPLAN’ gedeponeerd.

2.2 Sedert 18 september 1996 inaake verweerster gebiuik van de handels-
naam GELDPLAN.

2.3 Op 13 mei 1997 heeft NVM Hypotheckshop B.V.,, zoafs verzoekster
voor 21 april 1998 genaamd was, bii het Benelux-Merkenbureau fict
woord/becldmerk GELDPLAN gedeponeerd (zie voor de afbeelding deover-
gelegde ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkeabureau),

2.4 Veizoekster eeft voor de procedure verweerster vergeefs aangeschre-
ven tor wijziging van haar handelsiaam.

3 Het geschit

3.1 Verzoekster stelt dar zij — franchisegeefster van cen keten
van bijna 190 franchisenemers, die krachtens [ranchise-
contracten exclusicf gercchtigd en verplicht zijn tot het gebrnik
van verzeeksters handelsnaam en merken — houdster is van de
onder 2.1 en 2.3 genoemde dienstmerken en dat verweerster
door haar merk GELDPLAN als handelsnaam te gebruiken op-
zettelijk het verbod van de artt. sa en sbh van de | fandcisnaam-
wet (Hnw) overtreedt en derhalve onrechtmatig jegens haar
handelt. Op dic gronden verzocke zij de kantonrechter om ver-
weerster te vercordelen tot wijziging van haar handelsnaam
GELDPLAN (B.V.)¢n in de kosten van het geding.

3.2 Verweerster heeft het gevorderde gemotiveerd bestreden,
met conclusie - zakelijk — tot afwijzing van het verzock cn ver-
oordeling van verzoekster in de proceskosten.

3.3 Op het aver cn weer gestelde wordt, voorzover relevant,
hierna ingegaan.

! Beroep ingesteld. Red.

4 D¢ beoerdeling

4.1 Verweerster heeft niet tegengesproken dat verzoekster ook
houdster is van het oudste, hicrvoos onder 2.1 bedoelde woord-
merk GELDPLAN, zodat daarvan in rechte moct worden uitge-
gaan.

4.2 Het primaire verweer houdr in:

(1) dat het woordmerk GELDPLAN, dat ouder is dan ver-
weersters handclsnaam, nictig is op grond van art. 4 jo. 6bis jo.
39 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW), zodat
hetniet succesvol kan worden ingeroepen tegen het gebruik van
dchandelsnaam GELDPLAN, aangezien het woord GELDPLAN
onvoldoende onderscheidend vermogen bezit om als mcrk te
fungeren, en

(2) dat het woord/becldmerk GELDPLAN, waarvan verweerster
geen gebruik maakt, jongeris dan haar handelsnaam zodart ver-
zoekster (ook) de bescherming van dit merk niet kan inroepen.

4.3 Argument (1) faalt, reeds omdat het woord GELDPLAN nict
kan worden gekwalificeerd als louter beschrijvend’. voor merk-
gebruik is dat woord dus niet ongeschikt. Dat sprake lijkt te zijn
van een weinig sterk merk, mct cen navenant geringe
beschermingsomvang, doet niet ter vake. Tmmers, verweersters
handclsnaam — althans de relevante kern ervan, het woord
GELDPLAN - is identick aan het als woordmerk gedeponeerde
teken GELDPLAN.

4.4 Dat argument (2) wel als juist moet worden aanvaard is, ge-
geven 4.3, voor de uitslag van dirgeding nict van belang. Uit het
door verzoekster na de mondelinge behandeling overgelegde
bewijsmarcriaal, waarop verweerder — blijkens haar brief van
21 mei 1999 — bewust niet inhoudelijk heeft gereageerd, komt
immers naar voren dat verzoekster, die na het depot van het
woordmerk - op 8 februari 1995 — het teken GELDPLAN niet
dadelijlc als merk is gaan gebruiken, dit nadien wel is gaan doen
en zulks binnen de vervallenverklaringstermijn van art. s lid 2,
aanhcef cn onder a BMW. Dit laatste heeft tot gevolg dat het ex-
clusieve rechtop het woordmerk GELDPLAN wordt gecacht met
ingang van 8 februari 1995 te zijn verkregen (door verzockster
als kennelijke rechtsopvolgster van genoemde Brombacher).
Dus kan verweerstcr (lees: verzockster, Red.) haar (oudere)
dienstmerk CELDPLAN met vrucht tegenwerpen aan de (jon-
gere) identieke handelsnaam van verweerster.

4.5 De slotsom ligt voor de hand. Door het vocren van de han-
delsnaam GELDPLAN (B.V.) handelt verweerster — jegens ver-
zoekster—in strijd met hetverbod van art. s5a Hnw “een handels-
naam te voeren, die her merk bevat, waarop ccn ander ter
ondcrscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren’ — met inbe-
erip van dicnsten = "recht heeft ... voor zover dientengevolge bij
het publiek verwarring omtrent de herkomst van dc waren tc
duchten is’. Subsidiair heeft verweerster weliswaar nog betwist
dat gevaar voor verwarring bestaat, omdat elk van partijen een
eigen, zeer specifieke doelgroep en markraandecl heeft, maar
tevergeefs. Het moge zo zijn dat verweerster zich alleen bezig
houdt mct het aanbicden en verstrekken van wat zij in haar ad-
vertenties als Rentekredietlening aanduidt, gebleken is dat ver-
zockster met gebruikmaking van haar merk GELDPLAN finan-
ciélcadviseringin brede zin, dus niet alleen (meer) hypothecaire
dienstverlening, aanbiedt. Deze laatstc markt overlapt dan ook
het marktsegment waarop verweerster zich beweegt. De verwar-
ring van art. sa lMnw is dus te duchten.
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4.6 Tenslotte — maar voor de uirslag van dit geding alweer niet
vanbclang — zict de kantonrechter, anders dan verzoekster, niet
dar verweerster (ook) handelr in strijd met het verbod van art.
sb How. Door zich met de handelsnaam GELDPLAN t¢ tooicn
heeft verweerster immers nict een onjuiste indruk van haar on-
derneming gewekl, met misleiding van het publiek als gevolg.

4.7 ken en ander leidt tor de volgendc beslissing.
5De bestissing

De kantonrechter:

- veroordeelt verweerster om haar handclsnaam GELDPLAN
{B.V.) aldus te wijzigen dat daarin het woord GELDPLAN niet
langcr voorkomt;

— veroordeelt verweerster in de kosten van hert geding, tot aan
deze uitspraak aan de zijde van verzockster begroot op
f1.310,45, waarvan f 450,00 tcr zake van door verzoekster vol-
daan griffierecht, f 110,45 ter zake van betekeningskosten van
het verzoekschrift en f 750,00 aan salaris gemachtigde;
—verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad, Ene.

Nr. 35 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 2 juli 1998
(Australian by I’Alpina/Australian Boy)
Mrs. I.]. Brinkhof, J.C. Fasscur-van Santen en E.J, van Sandick

Art. 13A BMW j° art. 5, lid 1 Eerste Merkenrichtlijn

Art. 5, 1id 1, aanhefen onder b, van de Turopese Merkenrichilijn eist
zodanige overeenstemniing tussen teken en merk dat bij gebruik van het
teken "D het publiek verwarving kan ontstaan, inhoudende het gevaar
van associatic met het mevk’.
Onder verwarring valt cok indirecte verwarring; dit betekent dat van
inerkinbreuk ook sprake {s als het gevaar bestaat dat et publiek bij con-
frontatic met ket teken denkt dat de onderneming waaruit de met het
teken voorziene truien afkomsiig zifin dezelfde is als die waaruii de met
fiet merk voorziene kleding afkomstie is, of det deze ondernemingen in
cunig opzicht met ¢clkaar ziin gelicerd.

Artt. 7 en 8 Verardening Gemeenschapsinerk

Her hof verwerpt het verweer dat geen sprake kan zijn van merk-
inbreuk, zolang nice bkt dat de door de leverancier van de truien inge-
diende aanvraag van ecin TU-merkregistratie is seweigerd. Niet is geble-
ken dat de procedure, waerbii fiet Europese Merkenburcay de aanvraag
toctst aan formele cisen en absolute weigeringsgronden, terwijl een onder-
zoek wordt vervicht naar oudere rechien, is voltooid, In elk geval zal het
gemeenschapsmerk niet tegen het oudere merkrecht van VAlping kunnen
worden ingeroepen.

Egbertus Edwin de Vroome te Zoetermeer, appellant, procurcur
mr. C.M. van der Burg, advocaat mr. [D.11. Poelman te Zoeter-
meer,

tegen

1 Kesbo Sport BV te Weert,

2 L’Alpina Maglicric Sportive SpA te Milaan, Itali€, geintimeer-
den, procureur mnr G.R. vander Plas, advocaat mr. 8. . M. H. Wil-
lems te Weert.

a President Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage,
16 mei 1997 (mr. E.J. Numann)

1 De feiten in conventie en in reconventie

Qp grond van dc stukkcn cn het verhandelde ter zitting van
7 mei 1997 staat het navolgendc tussen partijen vast:

a De Vroome exploiteert voor eigen rekening een detailhandel
in kleding, waaronder begrepen truicn, T-shirts, trainingspak-
ken en sweat-shirts.

b De vroome heeft in Frankrijk een aantal truien gekocht van
het merk AUSTRALIAN BOY, welke hij vervolgens in zijn win-
kel te koop heeft aangeboden. 1let merk AUSTRALIAN BOY is
in Frankrijk op 22 februari 1995 gedeponeerd door een derde.
c L’Alpina Maglierie Sportive 5.I.A. — hierna: "Alpina — is hou-
der van het woord/becldmerk AUSTRATLIAN BY L'ALPINA, te-
samcen mct de afbeelding van een kangoeroe, welk merk door
haar op 19 december 1991 is gedeponeerd hij het Benelux-
Merkenbureau, onder meer voor kKledingstukken. Kesko Sport
BV —hierna: Kesko [lees hier cn in het verdere vonnis: Kesbo.
Red.] —is volgens eiseressen licentichouder van dit merk voor de
Benelux.

d Op 24 maart 1997 zijn door de politie Haaglanden, onderdeel
Zoctermect, uit handen van De Vioome G1 truien met het merk
AUSTRALIAN BQOY in beslag genomen, zulks op grond van arti-
kel 337 van het Wetboek van Strafrecht (merkvervalsing).

¢ De Vroome heeft tegen de inbeslagneming een klaagschrift
ingediend.

f Op z4 april 1997 heeft Kesko bij het Benelux-Merkenbureay
het woordmerk AUSTRALIAN gedeponeerd (onder nummer
892.457), eveneens (onder meer) voor kledingstukken.

2 Deverdering. de gronden daarvoor en het verweer

2.1 De Vroome vordert in conventie:

Kesko en ['Alpina te veroordelen zich te ontheouden van hande-
lingen welke ten dacl hebben tot ¢.q. resulteren in inbeslagne-
ming van truien met het merk AUSTRALIAN BOY, welke De
Vroome ten behoeve van verkoop onder zich heeft of zal krijgen
¢.q. de verkoop hiervan op welke wijze dan ook tc (docn) verhin-
dcren, totdat onherroepelijk in rechte is komen vast te staan dat
voormeld merk inbreuk maakt op de merkrechten van Kesko cn
Palpina, zulks op verbeurte van cen dwangsom.
(o)

2.4 Kesko en 'Alpina vorderen in reconventie:

I De Vroome te gebieden onmiddellijk na betckening van dit
vonnis icdere vorm van inbreuk op de merkrechien van Kesko
cn I’Alpina te staken en gestaakt te houden, meer in her bijzon-
der iedere vorm van gebruik van cen of mecrdere van de met de
merken van Kesko en PAlpina tc staken en gestaakt te houden,
zulks op strafle van verbeurte van een dwangsom;
IT De Vicome te veraordelen tot afgifte dan wel afstaan aan
Kesko cn PAlpina ter vernictiging of onbruikbaarmaking van
allc producten waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merk-
rechten van Kesko en I’Alpina;
T De Vroome te gebieden om aan de raadsvrouwe van Kesko en
PAlpina binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis schrifte-
lijke opgave te doen van:

-denamen enadressen van de personencn/of bed rijven van wie
de gewraakte artikelen zijn betrokken;
— de per artikel totaal ingekochte en verkochte hoeveelheden
van de gewraakre artilelen;
—de prijzen waartegen De Vioome de artikelen heeft ingekocht
en verkocht;
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ccncn ander onder overlegging van facturen enjof anderc deug-
delijke bewijsstukken, zulks op straffe van verbeur(c van ¢en
dwangsoni;

IV De Vroomc te veroordelen om aan Kesko cn ’Alpina als voor-
schot op de doot hen geleden schade een bedrag ad § 5.000,—tc
betalen.

3 Beoordeling van het geschil

3.1 Voor zover het bepaalde in art. 37A en 37C Benelux-
Merkenwetal van toepassing is op een vordering in kort geding,
is de presidcnt hevocgd kennis te nemen van de onderhavige
vorderingen in conventie en in rcconventie, nu de gevraagde
voorziening in dir arrondissement effect dient te hebben cn ge-
daagde in reconventic in dit arrondissement woonachtig is.

3.2 Krachtens artikel 13A Benelux Merkenwct (BMW) kan de
merkhouder zich op grond van zijn nitsluitend recht verzetten
tegen el gebruik dat van het merk of van een overeenstemmencd
tcken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is inge-
schreven of soortgelijke waren, indien daardoor de mogclijk-
heid bestaart dat bij het publick cen associatie wordt gewelkt tus-
sen het teken en het merk. De Vioome betwist dat sprake zou
Zijn van overeenstemmende tekens.

3.3 De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag
of sprake is van overeenstemmende tekens is of de merken AU-
STRALLIAN BY L’ALPINA cn AUSTRALIAN BOY elk in zijn gc-
heel en in onderling verband beschouwd, auditicf of visueel of
begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor
de mogelijkheid bestaat dar bij het in aanmerking komende pu-
blick, geconfronteerd met her merk AUSTRALIAN BOY, associ-
atics zullen worden gewekt met het merk AUSTRALIAN BY

L’ALPINA.

3.4 Voorshands wordt geoordeeld dat bovenbedocld associatie-
gevaar zich in casu voordoet en dat zelfs verwarring te duchren
is. Wanneer men beide merken in hun gecheel in 2anmerking
neemt, moct vooreerst worden vastgesteld dat het woord *Au-
stralian’ hat meest kenmerkende onderdeel van beide merken
is. Tussen de merken bestaat in de cerste plaats visuele overeen-
stemming, nu verschillende van de door De ¥roome op dc markt
gebrachte truicn 7zijn voorzien van het woord 'Australian’, aan-
eengeschreven in een schrijfletter, op ¢cn wijze nagenoeg iden-
tick aan het overeenkomstige woord in het beeld/woordmerk
van Kesko en PAlpina. Er is tevens sprake van auditieve cn
begripsimatige overeenstemming. Het feit dat Kesko en I’ Alpina
zich bedienen van het merk AUSTRATTAN BY L’ALPINA cn De
Vroome van het merk AUSTRALIAN BOY doet daaraan nict af,
nu, gelijk overwogen, het woord *Australian’ het kenmerkende
bestanddecl van de merken vormt. Het fcit dat daaraan hij de
door Kesko cn 1’Alpinaop de markt gebrachte artikelen de woor-
den’by I'Alping’ zijn toegevocgd cn hij dedoor De Vroome op de
markt gebrachte artikelen het woord *boy’, is onvoldoende cm
dit associatiegevaar weg tc nemen. De toevoeging ‘boy’ is nict
geschikt om het door D¢ Vroome gebruikte merk te onderschei-
den van dat van Kesko en 'Alpina, nu een dergclijke tocvoeging
evenzeerdeindruk kan wekkendatsprake is van een ‘sub-merk’
van AUSTRALIAN BY L'ALPINA. Daarbij komt dat de toevoe-
ging BOY inieder geval bij cen der overgelegde, door De Vroome
gevocrde artikelen is aangebracht in een kleur gelijk aan de ach-
tergrond, codat zij nauwelijks opvalr.

3.5 Gelet op het voorgaande is voorshands voldoende aanncme-
lijk dat De Vroome door her op de marke brengen van de AU-

STRALIAN BOY-truicn inbreuk maake c.q. heeft gemaaktop de
merkrechten van I’ Alpina. Derhalve bestaat geen reden voort toc-
wijzing van hct door De Vroome gevorderde, ook niet indien de
stelling van De Vroome juist mocht zijn dat hij bij de verkoop
van de kleding met het gewraakie merk tc goeder trouw in de
zin van art. 13bis lid 1 BMW is geweest. In de tockomst
—waarvoor zijn vordering geldt— zal dat immers niet meer het
geval zijn.

3.6 De reconventionele vorderingen ondcr I, IIT en IV zullen
wordcn toegewezen, in voege als na te melden. voorshands zal
cr van warden nitgegaan dat Kesko inderdaad licentiehouderis
vanhet merlt AUSTRALIAN BY L’ALPTNA. Nu Kesko bovendien
sedert 24 april 1997 merkhouder is van het woordmerk AU-
STRALIAN bestaat er te minder aanleiding om de vorderingen
nict ook ten behocve van Keslko toe te wijzen.

3.7 Het onder 2.4.11 gevorderde zal worden afgewezen, aange-
zien woewijring daarvan in dit geval in lkort geding te ingrij-
pend wordt geocordeeld.

3.8 Voldoende aannemelijk is geworden dat Kesko en I’Alpina
de door hen gestelde schade hebben gcleden als gevolg van de
bovengenoemde merkinbreulk.

De hoogte van het door hen gevorderde bedrag is door De
Vroome niet betwist.

{...)
4 Beslissing

De president:

i1 conventie:

Wijst het gevorderde af.

Veroordeelt De Vroomein de kosten van dit geding, tot aan deze
uitspraak aan de zijdc van Kesko en I'Alpina begroot op
f 1.845,~, waarvan f 345,—aan griffierecht.

i reconvendie:

Beveelt De Vroome onmiddellijk na beltckening van dit vonnis
iedere vorm van inbrcuk op de rechten van Kesko en I’Alpina op
de in r.o. 1 ender ¢ en f bedoclde AUSTRALIAN-merken te sta-
ken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder icder gebruik
te staken cn gestaakt te houden van het merk AUSTRALIAN
BOY voor kledingstukken, zulks op verbeurte van een dwang-
som van f 10.000,— per overtreding.

Beveelt De Vroome om aan de raadsvrouwe van Kesko en
TPAlpinabinnen 14 dagen naberekening van dit vonnis schrifte-
lijke opgave te docn van:

-de namen en adrcsscn van de personen en/of bedrijven van wie
dc inbreukmakende artikelen zijn betrokleen:
— dc per artikel totaal ingekochte en verkochte hoeveelheden
van de inbreukmakende artikclen;
—de prijzen waartegen De Vroowne de artikelen heeft ingekocht
en verkocht;
een en ander onder overlegging van facturen en/of andere deug-
delijlke bewijsstukken, wulks op verbeurte van ccn dwangsom
van f 10.000,— voor iedere dag dat De Vroome met de nakoming
van dit bevel in gebreke mocht blijven.

Beveelt De Vroome om aan Keslo en 'Alpinaals voorschot op de
door hen geleden schadc cen bedrag ad f 5.000,~ te betalen.



1142 S3I1JBLAD INDUSIRIELE EIGENDOM 17 APRIL 2000

Veroordeclt De Vroomc in de kosten van dit geding reconventie,
tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kesko en Alpina be-
groot op nihil.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Enz.
b Het Hof, enz.

De heoordeling van hiet hoger beroep
1 De in het vonnis onder 1 vastgestclde feiten zijn niet bestre-
den, zodat ook het hof van dic fciten zal uitgaan.

2 De grieven I toten met 11 zijn gericht tegen rechtsoverweging
3.4, waarin de president aan de hand van de in rechtsoverwe-
ging 3.3 geformulcerde maatstaf zijn oordeel motiveert dar
voorshands voldoende aannemeliik is dat De Vroome door het
op de markt brengen van de AUSTRALIAN BOY-truien inbreuk
maakt c.g. heeft gemaakr op de merkrechten van ’Alpina. De
gricven hebben de strekking aan het hof opnieuw de vraag voor
te leggen of De Vroome zich schuldig maakt c.q. heeft gemaakt
aanmerkinbreukenlencn zich voor gezamenlijke behandeling.

3 Volgens artikel 134, aanhef en onder b BMW - 7zoals deze be-
paling luidt na aanpassing van deze wer aan de Eerste richtlijn
berreffende de aanpassing van her merkenrecht der Lid-Staten
van 21 december 1988 - is voor toewijzing van de vordering van
Kesbo en I'Alpina tot oplegging van cen gebruilssverbod vereist,
dat het teken op de door De Vroome te koop aangeboden truien
zodanig overcenstemt met het woord/beeldmerk AUSTRA-
LIAN BY TALPINA van [’Alpina dat door dit gebruik dc moge-
lijkheid bestaat dat bij het publick een associatie wordt gewekt
russcn dit teken en het merk.

1>eze tekst wijkr af van die van artikel s, 1id 1 aanhef en onderb
van genoemde richtlijn. Dit artikel cist zadanige overeenstem-
ming tussen teken ¢n merk dat bij gebruik van het teken (in
casu voor kleding) bif het publiek verwarring kan ontstaan, inhoud-
ende fiet gevaar van associatic met het merk. Overcenkomstig vaste
jurisprudentie van het Hof van Justitie dient de berreffende be-
palingin de BMW zoveel mogeliik te worden uitgelegd conform
de bepaling in de richtiiin. Het hof is van oordecl, dat geen be-
letsel bestaat de betrokken bepaling in de BMW uit te leggen
alsof zij woordelijk overcenstemt met de bepaling in de richt-
lijn.

Inhetarrest van 11 november 1997 in dezaak Puma;Sabel heeft
het Hof van justitic onder 18 overwogen dat het begrip
associaticgevaar geen alternatief is voor het begrip verwarrings-
gevaar, maar dient ter preciscring van de draagwijdte ervan.
Associatiegevaar hocft dus niet het door de richtlijnbepaling
verciste verwarringsgevaar op te leveren.

Tict hof zal nu onderzoeken of sprake is van zodanige overeen-
stemming tusscn het door De Vroome gebruikte teken en voor-
noemd merk van I’'Alpina, dat bij het publiek verwarring kan
ontstaan. Het hof merkt op dat verwarring nict beperkt is tot
directe verwarring tussen rcken cn merl. Qok zogenaamde in-
directe verwarring valt hieronder. Dit betekent dat de onder 2
genoemdce vraag eveneens bevestigend moct worden beant-
woord, als het gevaar bestaat dat het publiek bij confrontatie
met het teken denkt dat de onderneming waaruit de met het
teken voorziene truien en die waaruit de met voornoemd merk
voorziene kleding afkomstig zijn, dezelfde is of denkt dat deze
onderncmingcen in cnig opzicht met elkaar zijn gelieerd.

4 Anders dan De Yroome betoogt, dicnt Dij dc beoordeling van
de totaalindruk die door het woord/beeldmerk AUSTRALIAN

BY PALPINA van I’Alpina en het teken AUSTRALIAN BOY op
de door De Vroome te koop aangeboden truien wordt opgeroe-
pen, ermee rekening gchouden t¢ worden dat van beide het
woord AUSTRALIAN het kenmerkende onderdeel is. De gemo-
tiveerde stelling van I'Alpina dat de onder gcnoemd woord/
beeldmerk in het verkeer gebrachte kleding bij het publiek een
grote bekendhcid geniet als AUSTRALIAN-kleding, soms afgc-
korttot ’AUSSIES', is door De Vroomne in dit kort geding onvol-
doende bestreden. De Vroome heeft van zijn kant weliswaar ge-
steld dat het publiek de, van het woord/beeldmerk decl
pitmakende, (afbeelding van een) kangoeroe als het voor de kle-
ding van 'Alpina meest typerende onderscheidingsicken ziet,
maar hij heeft deze stelling nict onderbouwd en aannemelijk
gemaakt. Dc visucle, auditieve en begripsmatige gelijkenis tus-
sen woord/beeldmerk en teken met AUSTRALIAN als kenmer-
kend onderdeel is zo groot, dat voldoende aannemelijk is dat
het publick merk cn tcken met elkaar verwart dan wel denkt dat
detruien cen submerlk’ zijn en dat de gerechtigden op het merk
en de onderneming waaruit dc truicn met het teken AUSTRA-
LIAN BQY afkomstig zijn, dezclfde zijn of dat deze onderne-
mingen in cnig opzicht met elkaar zijn gelicerd. De toevoeging
BY ALPINA in het woord/beeldmerk van’Alpina maakt dit niet
anders. Het publiek in dc Benclux, dat gewend is aan dergelijke
Engelstalige vitdrukkingen, zal begrijpen dat daarmee wordt
verwezen naar de onderneming die deze kleding onder dit
woord/beeldmerk fabriceert of in de handcl brengt. De Loevoe-
2ing BOY is nict geschiktom het teken op de door De Vicome op
de marke gebrachte truien te onderscheiden van het woord/
beeldmerk van I’Alpina of het woordmerk van Kesbo. Tlet pu-
bliek in de Benelux, als gezegd gewend aan dergelijke Engelsta-
lige uitdrukkingen, zal deze toevoeging met het vaker
voorkemend woord BOY opvatten als een— beschrijvende — ver-
wijzing naar het geslacht en de lecftijd van het koperspubliek
(jongens} waarvoor dc betrokken kleding bestemd is. Voor zo-
ver er een visueel verschil is tussen de schrijfwijze van het ken-
merkende onderdeel AUSTRALTAN {bij I'Alpina in een
vloeiend, schuin aaneengeschreven schrijfletter met onderaan
de’s’ cen Tus en bij de truien in een dikke, kapitale letter), acht
het hof dit verschil bij een becordeling van de totaalindruk, die
door merk en teken worden opgeroepen, onvoldoende om voor-
noemd verwarringsgevaar niet aannemelijk te achten. De gric-
ven I tot en met III kunnen niet slagen.

sIndegricven IV cn V verweert De Vroome zich nog met de stel-
ling dat cr geen sprake kan zijn van merkinbreuk zolang niet
blijlt dat de aanvraag door de Fransc leverancier van de truien
van een EU-merkregistratic is gewcigerd en dat hij in elk geval
vanaf de datum van indiening van die aanvraag, 26 maart 1997,
bij de verkoop van de truien te goeder trouw was; bij het aan-
schaffen van dc truicn heeft hij van die leverancier vernomen
dat het merk AUSTRALIAN BOY was geregistreerd en dat cen
EU-registratie zou worden gevraagd.

G Dirverweer wordt verworpen. e Vroome heeft slechts de aan-
vraag voor deponering van het Gemeenschapsmerk AUSTRA-
LIAN BOY overgelegd, terwijl niet is gebleken dat dc op de aan-
vraag volgende procedure, waarbij het Burcau voor harmo-
nisatie binnen de interne markt (het Eurepese Merkenburcau)
de aanvraag toetst aan formele eisen en absolute weigerings-
gronden, terwijl een onderzock wordt verricht naar oudere
rechten (zoals dat van ’Alpina), is voltooid. Eerst na voltooiing
van deze procedure wordt de aanvraag openbaar gemaakt. Niet
is gesteld of gebleken dat dit reeds is geschied. Er dient clus van
uitgegaan te worden dat het onderzoek, dat mede oudere rech-
ten omvat, nog gaande is.
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Geletop hetgeen hierboven is overwogen bestaat de gerede, nict
te verwaarlozen kans dat in verband met het oudere merkrecht
van 'Alpinadeaanvraagheronderzoek niet mer succes zal door-
staan dan wel een oppositie van 'Alpina tegen de inschrijving
van het gemeenschapmerk niet zal overleven; in ell geval zal
het gemeenschapsmerk niet tegen het oudere merkrecht van
PAlpina kunnen worden ingeroepen.

In deze situatie kan De Vroome zijn goede trouw niet baseren
op de mededeling van de leverancier van de truien dat een EU-
merkregistrarie is gevraagd. Wat het deor de leverancicr in
Frankrijk op 22 februari 1995 gedeponeerde merk betreft heell
Dc vioome mocten begrijpen dat dit territoriaal tot Franlkrijl
begrensde merkreche geen vrijbrief vormde voor hert verkopen
van de truien onder dat merk buiten dat land.

{...)
Beslissing

Llct Gerechshof:

belrachtigt het vonnis waarvan beroep en verwijst De Vroome
in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de
zjjde van PAlpina en Kesbo begroot op f 1840,—. Enz.

Nr. 36 President Arrondissementsrechtbank te
’s-Gravenhage, 29 juni 1.999"

(VNU/The Monster Board)
Mr JW. duPon

Avt. 13A, lid 16 BMW

Het verweer dut gedeagde dear et reserverent vai hebwoord Interme-
diair als magnectwoord b Vindex geen gebruik maake van de merken
waarop eiseres rechthebbende is, omdat niet zif her woord intermediair
mtypt waardoor haar advertentie verschiint, doch de willekeurige gelirii-
ker van het fnternet, foali, De viaag 5 ni julst of het systeem dat tevoren
is opgezet oin dat effect te bereiken, gebruik door gedaagde van het merk
inhoudt. Die vraag wordt voarshands bevestigend beantwoord. Op ver-
zoek cn tegen betaling van gedangde is in de zockmachine software gein-
statleerd, die bewerkstellit dat by het intvpen van her woord Interme-
digir de advertentic van geduagde verschijnt. Dusdoende (s hel gedaagde
zelf die et merk (als ecrste) heeft gebraikt door dit aan de exploitant van
de zoekmachine met et vorenamschreven doel op te geven, terwifl ook z{j
hed is die - voortdurend — gebruikshandelingen verricht door de overeen-
kemst met de exploitant in stand te houden en daarvoor betalingen tever-
richten.
Gedaagde heeft net het gebrik vai heg magneetweord Inrermedicir geen
andere bedocting dan belangstelienden, op zoek naar een carvieresite, vii
haar advertentie te bewegen *door fe klikken” naar haar carri¢resite in
plagis van naar de carrierésite van een van Raar concurieniei, zoals eise-
res, waarmee dat gebriik kan gelden als gebruik in hiet cconomisch ver-
keei.

VHNU Business Publications BY te Amsterdam, eiseres, pracu-
rcur mr. W. Tackema, advocaat mr. J.C. H. van Manchn tc Amster-
dam,

tegen

The Monster Board BY te Amsterdam, gedaagde, procureur mr.
P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.A. Schuman
te Utrecht.

! Beroep ingesteld. Ked.

De feiten

1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.
a VINU is rechthebbende op het woordmerk INTERMEDIALR,
zulks kirachtens Benelux merkendepotr d.d. § maart 1971 voor
waren en diensten in de klasse 16 (tijdschilten en periodieken).
Voorts is VNU krachtens Benelux merkendepot d.d. 20 okto-
ber 1995 rechthebbende op het woordmerk INTERMEDIATR
ONLINE voor waren en diensten in de klassen 16, 35 (Arbeids-
bemiddeling en advisering inzake personeel en personeelsza-
kend en 38, welke laatste Klasse betrekking heeft op T¢le-
cominunicatie, waaronder het ter beschikking stellen van
direcre ("on-line’) verbindingen naar informatie- en gegevens-
bestanden.

b Sedert 1964 gebruikt VNU het teken INTERMEDIAIR voor de
naamgeving van een tijdschrift dat is gericht op werkzoeken-
den, en grotendeels bestaar uit het vermelden van vacatures, al
dan niet in advertentics. TTet tijdschrift INTERMEDIAIR wordt
verspreid in een oplage van 240.000 en is daarmee een van de
grootste rijdschriften van Nederland.

¢ Onder de naam INTERMEDIAIR ONLINE onderhoudt VNU
cenwebsite op hetinterncet, dic kan gelden als het clektronische
cquivalent van hert tijdschrife INTERMEDIAIR. Op deze web-
site bevinden zich artikelen over de arbeidsmarkt alsmede ad-
vertenties ten behoeve van het vervullen van vacatures. In de
Nederlandse markt voor vacature-sites (welke ook plegen te
worden aangeduid als carriéresites’) geldt INTERMEDIAIR ON-
LINE als koploper, nu 27,3% van de respondenten op on line-
vacatures via INTERMEDIAIR ONLINE komt.

d The Monster Board is een in jandari 1998 op de Nederlandse
markt gestarte dochteronderneming van het Amerikaanse be-
drijf Monster.com, dat de grootste carriéresite ter wereld exploi-
teert. The Monster Board legt zich toe op het instandhouden en
uitbreiden van een Nederlandse carriéresite, en is daarmee een
rechtstreckse concurrent van INTERMEDIATR ONLINE.

¢ The Monster Board heeft met de exploitant van dc zock-
machine Vindex een advertentie-overeenlomst gesloten, waar-
door zij zich ervan heeft verzekerd dat bij et gebruik van be-
paalde zogenaamde ‘magneetwoorden’ een advertentie voor
haar {eigen) carriéresite verschijnt. Dit heeft tot gevolg dat tel-
kens wanncer cen internetgebruiker via Vindex cen als
magneelwoord aangemerkic zockicrm intypt, bovenaan dc
weergave van de resultaten van de zoekopdracht prominent een
in ikleur vitgevoerde, grote advertentie voor de carriéresite van
The Monster Board verschijnt, waarbij aan de inrernergebruiler
op uitedigende wijze de mogelijkheid wordt geboden om,
door te klikken op die advertentie, rechtstreeks terecht te ko-
men op de carrigresite van The Monster Board.

fEén van de magneetwoorden welke The Monster Board in voor-
melde zin bij Vindex heeft gereserveerd is INTERMEDIAIR.

& VNU heeft, middels haar raadsman, The Monster Board ge-
somineerd om het gebruik van het magneetwoard INTERME-
DIAIR te staken en gestaakt te houden en de exploitant van Vin-
dex te verzocken dat magncctwoord uit haar systeem te
verwijderen. The Monster Board heeft aan die sommatie geen
gevolg gegeven.

Beoordeling van hiet geschil

5 Voor zover het bepaalde in artikel 574 BMW ook van toepas-
sing is ap debevoegdhcid van de president in kort geding, is de
president bevoegd kennis te nemen van de omderhavige vorde-
ring nu — waar het internet zich cok in het arrendissement
*s-GGravenhage manifesteert— de beweerdelijk inbreukmalkende
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handelingen mede in dir arrondissement hebben plaarsgevon-
den.

6 Partijen hcbben in het debat omitrent de beweerdelijke merk-
inbreulk geen onderscheid gemaalkt tussen enerzijds het merk
INTERMEDIAIR en anderzijds het merk INTERMEDIAIR ON-
LINE. Indit vonnis zal in het voetspoor daarvan—en emdat dui-
delijk is dat van het merk INTERMEDIAIR ONLINE het woord
INTERMEDIAIR het meest kenmerkendc bestanddccel vormt -
(ook wel) over het merk INTERMEDIAIR worden gesproken,
als hiet om beide merken of uitsluitend om het merk INTERME-
DIAIR ONLINE gaat.

7 Als meest verstreklkend verweer heeft The Monster Board be-
toogd dat het teken INTERMEDIAIR niet als merk kan gelden,
nu hetieder onderscheidend vermogen mist. Dit betoog is door
The Manster Board niet anders enderbouwd dan door overleg-
ging van een kopie van een Bladzijde uir Van Dale’s Groot Woor-
denboek van hedendaags Nederlands, waarin enige betekenis-
sen (onder mcer Ctussenpersoon’) van het woord INTHR-
MEDIAIR worden gegeven.

8 Dat het woord INTERMEDIAIR synoniem is aan andere Ne-
derlandse woorden brengt evenwel nog nict met zich dat het
ongeschilet is als merk re fungeren. Reeds daarom gaat het door
The Monster Board op dit punt gevoerde verweer niet op. Daar
komt bij dat naar voorlopig cordecl van de president nict kan
worden gezegd dat het woord INTERMIDIAIR icder onder-
scheidend vermogen mist zodat dat woord wel degelijk als merk
kan gelden. VNU heeft bovendien aannemelijk gemaalt dart er,
door langdurig cn intcnsief gebruilt, sprake is van een sterk
merk.

9 Krachtens artikel 13A, lid 1 onder a juncto artikel 30 BMW
kan de merkhouder zich ep grend van zijn uitsluitend recht ver-
zetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het
merk wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het
merk isingeschreven. De vordering van VN U is primiair gegrond
op dc stelling dat in casu sprake is van gebruik van het merk
INTERMEDIAIR in de zin van deze wetsbepaling.

10 The Monster Board heeft betwist dat zij, door het reserveren
van het woord INTERMEDIAIR als magneetwoord bij Vindex,
gebruik maakt van de merken waarop VNU rechthebbende is.
Daartoc heeft zij gesteld dat nict zif hetis dic het woord INTER-
MEDIAIR intypt, waardoor haar advertentie verschijnt, doch de
willekeurig gebruiker van het internet.

11 Dicverweer faalt. Het moge zo zijn dat het feitelijk oproepen
van de advertentie van The Monster Board (pas) geschiedt nadat
een gebruiker van het internet het woord INTERMEDIAIR als
zockopdracht heeft ingerypt, de¢ vraag is nu juist of het systeem
dat tevoren is opgezet om dat cifcct te bereiken gebruik door The
Monster Board van het merk INTERMEDIAIR inhoudt. Die
vraag wordt voorshands bevestigend beantwoord.

12 Daarvoor is redengevend dar ren processe is komen vast te
staan dat op verzock van en tegen betaling door The Monster
Board in de betreffende zockmachine softwarc is geinstalleerd,
welke - kort gezegd — bewerkstelligr dat bij het intypen van het
woord INTERMEDIAIR door een willekeurige derde de adver-
tentie van The Monster Board verschijnt. Dusdoende is het The
Monster Board zelf dic het merk INTERMEDIATR (als eerste)
heefr gebruike door dit aan de exploitant van Vindex met hetr
vorenomschreven doel op te geven, terwijl ook zij het is dic -
voortdurend — gebroikshandelingen verricht door de overcen-
kormst met Vindex in stand tehouden en daarvoor betalingen te
verrichten.

13 Dar voormeld gebruik bovendien kan gelden als gebruik in
Let economisch verkeer voor diensten waarvoor het merk is in-
geschreven is voorshands al cvenzeer aannemelijk. ‘The Mon-
ster Board heeft dic met zoveel woorden erlend doordat zij rer
terechtzitting te kennen heeft gegeven dat zij bij het magneet-
woord INTERMEDIAIR adverteert

omdat zif dearmee haay doelgroep wil bereiken. 1laar doelgroep bestaat
uit de mensen die zocken noar een bemiddelaar op her gebied van de ar-
beidsmarkt, omdat zij een micwwe bawn willen of zich willen oriénteren
op ecn sieywe baan. Br bestaas ceit vedle kans dat die doelgroep een zoek-
site als Vindex benadert en middels het intvpen van hel trefwoord IN-
TERMEDIAIR op zock gaat naar sites die in dic behocfte kunnen voorzien
(..)

Het vorenstaande maakt duidelijk dat The Monster Beard met
het gebruik van het magneetwoord INTERMEDIAIR geen an-
dere bedoeling heeft dan belangstellenden, op zock naar ccn
carrigresite, via haar advertentie te bewegen *doar te klikken’
naar fuar carriéresite in plaats van naar de carriéresite van één
van haar concurrenten, zoals VNU, waarmee dat gebruik kan
gelden als gebruik van de onderhavige merken in het ccone-
misch verkeer en wel voor diensten (meer in het bijzonder ar-
beidsbemiddeling en telecommunicatie) waarvoor de merlken
zijn ingeschreven.

14 Eenenander voert tot de slotsom dat de gewraakre handelin-
gen van The Monster Board zijn aan te merken als gebroik in dc
zin van artikel 134, 1id 1 onder a BMW ¢n daarmec als inbreuk
op de merken INTERMEDIATR en/ol INTERMEDTAIR, ON-
LINE.Nu VNU haar spoedeisend belang bij een beéindiging van
die merkinbreuk genoegzaam zanncmclijk heeft gemaakt, is
haar daartoe streklende vordering toewijsbaar, met dien ver-
stande dat aan The Monster Board na te melden termijn zal wor-
den gegund em aan de te geven geboden uitvoering te geven.

15 The Monster Board zal, als de in het ongelijk gestelde partij,
wordcn verwezen in de op deze procodurc vallende kosten.

16 Ambtshalve wordt nog overwogen dat aan gerede twijfel on-
derhevig is of artikel 50 lid ¢ van het TRIPs-verdrag recht
streekse werking heefi. Ter vermijding van de daardoor moge-
lijke, vngewenste, onzelkerheid en de onwenselijke mogelijke
gevolgen daarvan zal de president een "reasonable period’ bepa-
Ien waarbinnen ciseres uiterlijk cen bademprocedure zal moc-
ten aanspannen, zodat in elk geval aan de bewuste verdrags-
bepaling is voldaan.

Alle omstandigheden in aanmerking genomen en ook gelet op
de considerans en op art. 41 1id 2 TRIPs-verdrag is de president
van oordeel dat een redelijke uiterste termijn voor het aanspan-
nen van de bodemprocedure onder die omstandigheden mo-
menteel te stellen warc op zes maanden na het in kracht van
gewijsde gaan van dit vonnis.

Beslissing

Gelast gedaagde om, met ingang van één week na betckening
vanditvonnis, icdercinbreuk opdeten processebedoclde merk-
rechlen van eiseres te (doen) staken en gestaakt te {doen) hou-
den;

Gelast gedaagde meer in het bijzonder om, met ingang van één
week na dag van betekening van dit vonnis, het (doen) verschij-
nen van enige advertentie van The Monster Board op dc
resultatenpagina na het intypen door derden van het zock-
woord INTERMEDIAIR in de zoekmachine Vindex of enige an-
dere zoekmachine, direct dan wel door middel van een op eni-
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gerlei wijze mel haar verbonden (rechts)pcrsoon, tc staken en
gestaakt te houden;

Bepealt dat gedaagde aan eiseres een dwangsom zal verbeuren
van f 10.000,— per kcer of por dag waarop gedaagde in serijd
handelt met voormelde geboden;

veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre
aan de zijde van ciscres begroot op f 462,33 aan verschaotten
waarvan f 6z,33 aan dagvaardingskosten en op f 2.500,— aan
procurcurssalaris;

Bepaalt dat eiseres (tenzij zulks rceds cerder door gedaagde
macht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in
kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten
aanspanien over de vraag of gedaagde inbreuk heeft gemaake
op voormelde merkrechten en dat, indien eiseres zulks nalaat,
bovenstaande geboden zullen zijn vervallen vanaf het moment
dat genoemde termijn zal zijn verstreken;

Verklaart dit vonnis vitvoerbaar bij voorraad. Cnz.

Nr. 37 President Arrondissementsrechtbank te
’s-Gravenhage, 2 juli 1999

(Cafe-restaurant Het Haagsche Schouw/TransFerium
’t Schouw A44)

Mr. E.J. Numann

Art.13A, lid 1hen lid 14 BMW

Gelee op fiet element "TransCeriunt’ i het door gedaagde gelbrurkee
teken, dat geen enkele associatie met cen horecq-onderneming weki, valt
niet te viezent dat bij et publieck verwareing wordt geweke, zodat van
overegnstenming iussen merk ei teken geen sprake is. €r iy evenntin
sprake van afbrenk doen aan et onderscheidend vermogen van et merk
van eiseres, inede gezien de omstandigheid dat de buvrt waar het hotel-
iestaurant en fiet transferium zifn gelegen, vanouds bekend staat ender
de naam "Haagsche Schouw”,

Art. s 1w

Gedaagdle tandelt niet in striid met de Handelsnaamwet, aangeien
het vermelden van de woorden “t Schouw’ op een veclamezuil, vp
Dewegwifzeringshorden e in brochures niet berekent dat sprake is van
hetvocren van cen handelsnaam door een onderneming. By geduagde han
gt gesproken worden van het in georganiseerd verband nastreven van
matericel voordecl, zodat de gewraakre naam niet dooi cen onderneming
in de zin van de Handelsnaamwet wordi geveerd,

Cafc-Restaurant ‘Het Haagsche Schouw® Exploitatie BV te Lei-
den, eiseres, procureur mr. C. LW, Wacliter,

tegen

Provingiaal Bestuur van de Provincic Zuid-Holland tc ’s-Gra-
venhage, gedaagde, procureur mr. J. Spierdijk.

2 De feifen

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitring van
23 juni 1990 wordt van het volgende uitgegaan.

— Eiseres drijft sedert jaren te Leiden cen hotcl-restaurant, ge-
naamd "Het Haagsche Schouw’, gelegen aan de oude rijksweg
Den Haag-Leiden.

— Uit een informaticbrochure van de Provincic Zuid-Holland
van oktober 1998 is eiseres gebleken dat bij de kruising van
rijksweg A44 en de N2o6 een transferium — dit is een averstap-
punt, waar automobilisten hun auro kunnen parkeren en ver-
volgens kunnen cverstappen ap openbaar vervoer — zal worden
gebouwd, dat de naam "TransFerium 't Schouw A44” zal dragen,

—Degenoemde kruising is (hemelsbreed) enkele honderden me-
Lers van her hotel-restaurant van ciseres gelegen.

— Eiseres heeft gedaagde gesommeerd het gebruik van de naam
‘Transferium’ in combinatie met ’t Schouw A44’ te staken.

— Ciseres heeft cen schrijven van haar merkenburcan overge-
legd volgens well: op 27 april 1999 onder depotnumimer 937177
bij het Benelux-Merkenbureau namens eiseres het woordmerk
JHET HAAGSCHE SCHOUW is gedeponeerd.

—Sinds begin juni 1999 is bet "TransFerium t Schouw A44’ in
gebruil.

(.

1
-.)
4 Beaordeling van et geschil

Merk

3.1 Voor zover het bepaalde in artikel 37A Benelux-Merkenwet
(BMW) ook van toepassing is op de bevoegdheid van de Dresi-
dent in kort geding, is de President bevoegd kennis te nemen
van de onderhavige vordering, nu gedaagde in dit arrondisse-
ment zeeelt.

3.2 Eiseres stelt dat het door gedaagde gebruikte teken met haar
merk HET HAAGSCHE SCHOUW overeenstemt en dat dat ge-
Druik afbreuk doet aan het onderscheidend vermagen van haar
merk dan wel bij het publick verwarring wekt. Hoewel eiseres
geen bewijs van haar depot heeft overgelegd, maar slechts een
brief waarin zij door het door haar ingeschakelde merkenbu-
reau wordt geinformeerd omtrent gegevens met betrekking tot
het depot, zal in het kader van dit geding worden aangenomen
dat het merk inderdaad is gedeponcerd. Ook gedaagde is daar-
van uitgegaan en heeft her merkrecht van eiseres nier berwist.
Gedaagdesteltdat zij de woorden 't Schouw’ steeds in combina-
tie gebruikt met de woorden *TransFerium’ ¢n "A44’. Hiscres
heeft dit niet bestreden. Derhalve dient ervan Le worden uilge-
gaandathetdoor gedaagde gebruikte teken luidt: *TransFerium
't Schouw A44”

Van avereenstemming in de zin van artikel 13A, 1id 1 onder b
BMW tussen het door gedaagde gebruikte teken en het merk
van eiseres is sprake wanncer — mode gezien de omstandighe-
den van het geval, en met name de onderscheidende kracht van
het merk — merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaal-
indruk dic beide maken, audirick, visucel of begripsmatig, zo-
danige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid be-
staat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring
wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring), dan
wel de indruk wordt gewekr dat enig verband bestaat tussen de
rechthebbenden op merk en teken (indirecte verwarring).
Gelet op het clement “PransFerium’ in her deor gedaagde ge-
bruikte teken, dat geen enkele associatic met een horeca-
onderneming wekt, valt niet te vrezen dat bij het publiek ver-
warring in cvenbedoelde zin worde gewekt, zodat van
overcenstenuming in de hier bedoelde zin geen sprale is. Van
merkinbreuk als bedoeld in art. 134, lid 1 onder b kan derhalve
evenmin worden gesproken.

Daargelaten of merk en teken overeensicmimen in de zin van
art, 134, lid 1 onder o, komt ¢iseres cok op die bepaling geen
berocp tog, nu nict aannemelijk is dar door het gebruik van de
benaming "TransFeriwm 't Schouw A44’ afbreuk wordt gedaan
aan het onderscheidend vermogen van haar merk HET HAAG-
SCHE SCHOUW, zoals ciscres stelt. Daarbij dient in aanmer-
king te worden genomen dathet daarbij gaatom heronderschei-
dend vermegen voor de waren/diensten waarvoor eiseres het
merk heeft gedeponcerd, derhalve voor cen horeca-onder-
neming, en dat de buurt waar het hotel-restaurant en het trans-
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ferium zijn gelegen vanouds bekend staat onder de naam "Haag-
sche Schouw’.

Handelsiaqam

3.3 De stelling van eiseres dat gedaagde handeltin strijd met de
Handelsnaamwer dient te worden verworpen, aangezien het
vermclden van de woorden ’t Schouw’ op een reclamezuil, op
bewegwijzeringsborden en in brochures niet betekent dat
sprake is van het voeren van een handelsnaamin de zin van arti-
kel 5 dan wel sa van d¢ Handclsnaamwet door een onderne-
ming. Bij gedaagde kan niet worden gesproken van het in geor-
ganiseerd verband nastreven van materieel voordeel, zodat de
gewraakte naam niet door een onderneming in de zin van de
Handclsnaamwel wordt gevoerd.

Onrechtmarige daad

3.4 Eiseres heeft ter zitting verklaard dat het regelmatig, in ie-
der geval méér dan voorheen, gebeurt dat publiek dat haar
hotel-restaurant wil bezoeken, komende van de A44 vanuit de
richting Amsterdam, ophercind van de afslag Leiden rechedoor
rijdt en dan bij het TransFerium uitkomt. Om bij de onderne-
ming van eiseres te komen dienen zij echter aldaar linksaf te
slaan.

Hocwel kan worden aangenomen dat bezockers die, vanuit de
richring Amsterdam, op weg naar de onderneming van eiseres
—die, naar door eiseres is crkend, ook voorheen al nict zo ge-
makkelijk te vinden was — bij bedeclde afslag rechildoor zijn ge-
reden, naaralle waarschijnlijkheid meteen zullen bemerken dat
zick bij het TransFerium geen hotel of restaurant (anders dan
cen McDonald’s) bevindt en vervolgens alsnog de weg naar de
onderneming van eiseres zullen vinden, valt aan te nemen dat
deze situatie enig nadeel voor eiseres kan opleveren, Naar voor-
lopig oordeel kan het geen gehoor geven aan cen redelijk ver-
zock van ciseres tot plaatsing van een zogenoemd hotelbord op
de afslag, tencinde te bereiken dat haar bezoekers op de afslag
directin de goede richting worden gezonden, onder de gegeven
omstandigheden —waaronder her 2ebruik van de naam ‘'t
Schouw — onzorgvuldig tegenover eiseres zijn.,

Uit de onder 1 vermelde brief van gedaagde is gebleken dat ini-
tiaticven van ciscrcs — zoals besproken ter zitting — inmiddels
hebben geleid tot de plaatsing van een hotelbord op de afslag.
Daarmee is in voldoende mate aan de wensen van eiseres tege-
moet gekomen.

Gelet op hetgeen hiervoor reeds is overwogen valt nietin te zien
dathet verlenen van toestemming aan een busonderneming om
gedurende een korte periode een actiebus in te zetten die is uit-
gevoerd in de speciaal voor het TransFerium bedoelde kleuren
en die de tekst *TransFerium 't Schouw A44” vermeldt, een on-
rechtmatige handeling tegenover ciseres zou opleveren,

3.5 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering moet
worden afgewezen, Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde
partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4 Bestissing

De President:

Wijst de vordering af,

Veroordeelt eiscres in de kosten van dit geding, tot dusverre aan
dezijde van gedaagde begroot op f 1.950,— waarvan f 400,—aan
griffierechit. Enz.

Nt 38 Gerechtshof te Amsterdam, 6 november 1997
(Ajax/Sigarenmagazijn en Sportshop Ajax)
Mrs, M. Coeterier, G.J. Visser en R.J. M. Smit

Art. 134, lid 1d J° 1id 7 BMW

Onvoldocnde aannemelifk is dat Milder c.s. hun handelsnaam vddr
de datum van et depet van her woordmerk AJAX door Ajax (13 april
1995} rechinutig hebben gevoerd. De ondemening van Ajax e hei ge-
bruik van die handelsnaam dareren al van ticntallen jaren geleden. Het
gebruik van de handelsnaam SIGARENMAGAZIN IEN SPORTSLIOP
AJAX Is eerst in november 1994 aangevangen. De “merchandising’ van
haar sportartikelen door Ajax dareert van vdor de verkoop van deze arti-
kelen door SIGARENMAGAZYN AJAX en derhalve ook van vddr het in
gebrusk nemen van de handelsnaam SIGARCNMAGAZIIN EN SPORT-
SITOPAJAX.
Milder ¢.5. kunnen zich nict berocpen op cen oudere handelsnaam en dus
ook nict op een geldige redeit c.q art. 13A, Hd 7 BMW.

Amsterdamsche Football Club’Ajax’ te Amsterdam, appellante,
procurcur mr. 5.A. Klos,

regen

1 VoI Sigarenmagazijn en Sportshop Ajax te Amsterdam,

2 Catharina Theodora Milder te Arnhem,

3 Toon Martinus Lens te Arnhem, geintimeerden, procureurmr,
R.R.T. van der Mark.

a President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 12 de-
cember 1996 (mr. R. Qrabio de Castra)

Groaden van de beslissing:

1 1n dit vonnis wordt uirgcgaan van de volgende feiten:

a Ajax [eiseres; Red.] is een Amsterdamse voetbalclub die sinds
1808 de naam ’Ajax’ voert. Langenberg Participaties is licentic-
neemster van Ajax voor de Benelux, onder meer met betrekking
tot her onder 1.e te noemen merk.

bSinds 1925 isaan de Middenweg 400 te Amsterdam tegenover
hetvoormalig Ajax seadion ’1e Meer’ een winkel onder denaam
Sigarenmagazijn Ajax’ gevestigd.

¢ Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam per 4 november
1994 Tuidt de handelsnaam van de winkel (toen nog eenmans-
zaak) aan de Middenweg 'Sigarenmagazijn Ajax eig. C. T. Mil-
der, Sportshop Ajax’.

Per 1 januari 1996 is deze naam veranderd in 'vo.f. Sigarcnina-
gazijn en Sportshop Ajax’.

Debedrijfsomschrijving van de eerst eenmanszaak en later ven-
nootschap luidtals volgt: klcinhandcl in tabak, tabaksartikelen
cn aanverwante artikelen alsmede boeken en tijdschriften, te-
vens detailhandel van sportartikelen.

d Na verbouwing van de winkel aan de Middcnweg zijn daar
vanaf november 1994 eveneens sportartikelen van Ajax ver-
koclit.

¢ Op 13 april 1995 hecft Ajax het woordmerk *Ajax’ gedepo-
neerd bij het Benclux Merkenburcauw voor waren in de klassen
3.9, 14,16, 18, 24, 25, 28, 29, 32, 33 1 41. Waren uit lilasse 28
zijn onder meer sportartikelen.

fAjax c.s.issinds 1925 tegen het gebruik van hetelement’Ajax’
in de aan de Middenweg gevoerde handelsnaam niet opgetre-
den.

2 In dc maand maart 1996 heeft Langenberg Participatics een
brief aan Milder ¢.s verzonden met —voor zover hier van
belang — de volgende inhoud:
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Desalnieitemin zijn wij bereid tegen het gebruik van de firmanamei *Si-
garenmagaziin Ajax’ en Sportshop Ajux’ geen verdere maatiegelen te iie-
men, voorzover deze naam wordr gebruike voor uw winkel zoals die in de
huidigevormop de Middenwegdoor u wordt gedreven. Echter, zodra blijkt
dat v uw huidige winkel-concept wijzigt, de winkel aan een ander over-
draagt of elders een winkel met dezelfile firmanamen opent, zifn wij ge-
noedzaakl de merkiechten van Ajox geldend te maken.

h Op 11 april 1996 hebben Milder ¢.s. in het winkelcentrim *de
Kolk’ aan de Dirk van ) tasscltsteeg 11 te Amsterdam een neven-
vestiging geopend onder de naam ’Sigarenmagazijn Ajax,
Sportshop Ajax’.

iBijbriclfvan 30juli 1996 zijn Milder c.s. namens Ajax ¢.s. — voor
zover hier van belang — gesommeerd ieder gebruik van de na-
men ‘Sigarenmagaziin Ajax’ en *Sportshop Ajax’ te staken en
zich te onthoudcn van verdere inbreuken op de merkrechten
van Ajax.

j Milder ¢.s, hebben aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

2 Ajax c¢.s. vorderen thans - kort weergegeven — dat Milder c.s.
op straffe van een dwangsom worden veroordecld het voeren
van de naam en het tcken Ajax als (element van) hun handels-
naam te staken en gestaakt ic houden, met uitzondering van
hun onderneming gevestigd aan de Middenweg re Amsterdam.
2ij stellen daartoe dat Milder c.s. handelen in strijd met artikel
5 van de Handelsnaamwetr omdat dc handclsnaam van Milder
c.s. op verwarringwekkende wijze overecnstemit met de han-
delsnaam van Ajax. De omvang van het recht op een handels-
naamwordt bepaald door dc beschermenswaardige bekendheid
daarvan, Deze bekendheid strekt niet verder dan de Midden-
weg. In het centrum van Amsterdam heeft Ajax de oudere
handelsnaamrechten.

Bovendien kan niet gezegd worden dar Milder ¢.5. door Ajax
sportartikelen te gaan verkopen een open terrein in beslag heb-
ben genomen. Dit terrcin was immers al door Ajax bezet omdat
zij al gedurenderange tijd sportartikelen onderhaar eigen naam
verkoopt.

Daarbij komt dat Milder c.s. merkinbreuk plegen, Zij trekken
onrechtvaardig voordeel uit het merk’Ajax’ in de zin van artikel
134, 1id 1 sub d van de Beneluxmerkenwet (BMW), aldus Ajax
C.S..

3 Milder c.s. hebben betwist onrechtmatig te handelen inge-
volge de Handelsnaamwet. Zij voeren aan dat de bescherming
van de door hen gevoerde handelsnaam rcike tot waar de han-
delsnaam bekend is. De handelsnaam van Milder ¢.s. is in ieder
geval bekend in geheel Amsterdam. Milder ¢.s. hebben niet een
klein wijkgebonden sigarenwinkcltjc. Ditblijkt vitdewinst-en
verliesrekening over 1995 waaruil volgt dat de netto-winst over
1995 f 119.720,— bedraagt. Tn hun winkel aan de Middenweg
komt alleen gericht koperspubliek dat vanuir alic windstrcken
van Nederland en Amsterdam in het bijzonder, naar de vesti-
ging komen om daar spullen te kopen. Milder ¢.s. wijzen dien-
aangaande op door klanten uit her hele land afgelegde verkla-
ringen.

4 Dit verweer slaagt.

Ajax ¢.s. hebben tegenover het verweer van Milder c.s. nict aan-
nemelijk gemaakt dat Ajax al gedurende langere tijd onder haar
eigen handelsnaam sportartikelen verkoopt. De door Ajax ¢.s.
genoemde Ajax sportshop in de Bijenkorf is naar hun verkla-
ring pas cen half jaar geleden gecpend. Voordien werden de

Ajax-artikelen alleen via zclfstandigc sportwinkcls verkocht,
die in ieder geval nict de naam Ajax droegen.

Dat de handelsnaam van Milder c.s. slechts bekendheid geniet
in het directc gebicd rondom de Middenweg is evenmin aanne-
melijk geworden, De winst van Milder ¢.s. is immers zodanig
dat aangenomen moet worden dat fans uit geheel Nederland
dic in 1995 nag voor voetbalwedstrijden naar *De Meer” kwa-
men een groot deel van hun Ajax-artikelen bij Milder c.s. koch-
ten. Nu moeet werden aangenomen dat de handelsnaam van Mil-
der c.s. bekend is in ieder geval in heel Amsterdam en ook
daarbuirten, valt de Dirk van ITassclistceg cvencens onder de
beschermingsomvang van de naam van Milder c.s. en kunnen
Milder ¢.s. hun filiaal dezelfde handelsnaam geven als de win-
kel aan de Middenweg.

5 Milder c.s. hebben mct betrekking tot de merkrechten aange-
voerd dat zij oudere handelsnaamrecheen hebben. De naam *Si-
garenmagazijn Ajax’ wordt al sinds 1925 gevoerd. De naam 'Si-
garcnmagazijn Ajax, Sportshop Ajax’ voeren Milder ¢.s. al sinds
4 november 1994. Aangenamen moct worden dat Milder c.s.
derhalve al de handelsnaam Ajax voerden voordat Ajax op
13 april 1995 het woordmerk "Ajax” deponeerde.

6 Dit verweer slaagt eveneens.

Milder ¢.s. hebben een geldige reden in de zin van artikel 13A,
lid 1 sub d van dc BMW voor het voeren van de naam Ajax. Zij
hebben immers oudere handelsnaamrechten dan het jongere
merkrecht van Ajax. Aangenomen moet worden dat Milder c.s.
al sinds november 1994 de naam ‘Sigarcnmagazijn Ajax’ en
‘Sportshop Ajax’ voeren. De later opgerichte v.o.f, kan in deze
immers worden vereenzelvigd merde eenmanszaak van Milder.

7 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van
Ajax ¢.s. worden afgewezen.

8 Ajax c.s. worden als de in het ongelijk gestelde partij veroor-
deeld in de proceskosten.

Beslissing

1 Weigert de gevraagdce voorzicning.

2 Veroordeelt Ajax c.s. hoofdclijk in de¢ kosten van dit geding.
tot heden aan de zijde van Milder ¢.s. begroot op f 330,— wegens
vastrecht cn op f 710,— aan salaris rechtshelper.

3 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Gnz.

b Het Hof, enz.

4.2 De vordering van Ajax strekt, samengevat, tot de veroorde-
ling van Mildcr c.s. om, op straffe van een dwangsom, het voe-
ren van de naam ¢n het tcken Ajax als (clement van) hun han-
delsnaam te staken en gestaakt Le houden, met uitzondering
vandcdoor Milderc.s. in hun onderneming aan de Middenweg
te Amsterdam gevoerde handelsnaam.

4.3 Dc president hecft deze vordering afgewezen en Ajax in de
kosten van her geding veroordeeld. ‘Tegen deze beslissing en de
overwegingen waarop zij berust zijn de grieven gericht. Zij leg-
gen het geschil tussen Ajax en Milder ¢.s. in volle omvang aan
let hol voar en lenen zich voor gezamenlijke bchandcling.

4.4 Ajax heeft aangevoerd dat het belang, dat achter deze proce-
dure schuilgaat, is gclegen in de handhaving van de exploitatie-
mogelijkheden die (0.a.) het exclusieve —en grote faam
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genictende — woordmerk AJAX, gedeponeerd zoals hierboven
ondcr 4.2 (v) aangcgeven, haar biedt. Ajax ziet deze exploitatie-
mogelijkheden ernstig in gevaar komen indien Milder c.s. het
Sigarenmagazijn en Sportshop AJAX zouden kunncn uitbrei-
den naar het centrum van Amsterdam, daarna mogelijk naar
Noord-Holland (Milder c.s. leggen ock verklaringen over van
personen die buitcn Amsterdam maar in de provincie Noord-
Holland woncn) cn vervalgens nog daarbuiten.

4.5 Het hof is van oordeel dat, als zijnde gesteld en onvoldocnde
betwist, het gebruik, dat Milder ¢.s. maken van de handelsnaam
'V.0.T. SIGARENMACAZIIN EN SPORTSHOT AJAX, valt on-
der"elk gebruik, dat(...) in heteconomisch verkeer van een merk
(...) wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren’,
als bedoeld in artilzel 134, lid 1 onder d BMW. Oolk acht het hof
voldoende aannemelijk gemaake dar Milder c.s. door dar ge-
bruik (en de associatie van hun handelsnaam met de voctbal-
club AJAX) ongerechivaardigd voordeel genieten en dat daar-
door eveneens de mogelijlkheid ontstaat dar afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen ¢n de reputatic van
het woordmerk AJAX.

4.6 Het hof, is, zo blijkr uit het vorenoverwogene, van oordeel
dathetgeval, als bedoeld inartikel 13A,1id 1 onder d BMW, zich
voordoct, met dien verstande dat— en daarin is ook de kern van
het geschil tussen partijen gelegen — beslist moet worden over
de vraag of Milder c.s. zich terecht op het standpunt stellen dat
zij voor hun gebruik van het merk cen *geldige reden’, als be-
doeld in vermeld artikel, hebben.

4.7 Deze geldige reden is, aldus Milder c.s., gelegen in "het ge-
bruik, in het economisch verkeer, van cen overcenstemmend te-
ken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van
slechts plaatselijke betekenis, indien en voorzover dat recht cr-
kend is ingevolg de wettelijke bepalingen van ¢één van de
Beneluxlanden’ {artikel 13A, lid 7 BMW), concreet weergege-
ven: in het gebruik dat Milder ¢.s. van de handelsnaam SIGA-
RENMAGAZIIN EN SPORTSHOF AJAX maaktcn voordat Ajax
het woordmerls op 13 april 1995 bij het Benclux Merkenbureau
voor waren deponeerde.

4.8 Anders dan de president is het hof van oordeel dat onvol-
doende aanncmclijk is gcworden dar Milder c.s. hun handels-
naam vaor de datwmn van het depot, derhalve voor 13 april 1995,
rechtimatig hebben gevoerd,

4.9 In dispuut is de uithreiding door Milder ¢.s. van hun voor-
melde handelsnaam naar SIGARENMAGAZIJN EN SPORT-
SHOP AJAX in november 1954. De stelling van Milder ¢.s. dat
onder de naam SIGARENMAGAZIIN AJAX reeds vanaf enige
tijd voor september 1991, toen zij de onderneming overnamen,
volop sportartikelen werden verkocht, is voor het geschil nict
van belang en wordt daarom door het hof gepasscerd.

4.10 Onbetwist is de al vele tientallen jaren bestaande grote
faam, verbonden aan de A F.C. Ajax en daarniee aan de —een
profvoetbalclub exploiterende — onderneming met de handels-
naam Ajax. Dic handelsnaam roept, naar de aard van de onder-
neming, mede associaties op met voetbalsportartikclen, mct
name met die arrikelen die verband houden met (zoals: gedra-
gen worden door het eerste elftal van) die voetrbalclub.

Niet, althans onvoldoende, betwist is voorts dat Ajax zich reeds
tientallen jaren bezig houdt mct dec *merchandising’ van haar
naam en merken, hetgeen wil zeggen dat Ajax controle uitoe-
fent op de verkoop van Ajax-sportartilelen en van de opbrengst
daarvan een deel (volgens Milder c.s.: 15%) ontvangt.

4.11 Onbetwist is voorts dat bij de verkoop door Milder c.s. van
sportartikelen de verkoop van A.F.C. Ajax-artikclen overheer-
scnd is.

4.12 Het ligt aldus voor de hand — en hetis door Milder c.s. on-
voldoende bestreden — dat door het gebruik van de handcls-
naam STIGARENMAGAZIJN EN SPORTSLIOP AJAX bij het pu-
bliek associaties worden gewekt met de—onderneming van de —
voetbalclub AJAX en dat bij het publiek verwarring tussen de
beide ondernemingen ontstaat in dic zin dat gomakkelijk de
gedachte kan postvarten dar — met namehet gedeelte van de on-
derneming van Milder ¢.s. — SPORTSHOP AJAX verband houdt
met de onderneming van d¢ voctbalclub Ajax.

4.13 Zoals gerclatcerd datcert de onderneming van Ajax en het
gebruik van die handelsnaam al van tientallen jaren geleden.
Niet van belang acht het hof dat Ajax niet precies heeft gecon-
cretiscerd wanneer het gebruik is begonnen. Het gebruik van de
handclsnaam SIGARENMAGAZIIN EN SPORTSHOT AJAX
vangt immers eerst in november 1994 aan cn is dus van (veel)
latere datum. Het gegeven dat Milder ¢s., cvenals gedurende
enige periode hun voorgangers, in ieder geval vanaf 1991 (me-
morie van antwoord, onder 17), juist de Ajax-sportartikelen ver-
kopen, ondersteunt de conclusic dat de “merchandising’ van
haar sportartikelen door Ajax dateert van voor de verleop van
dezeartikelen door SIGARENMAGAZIIN AJAX en derhalve ook
van voor het in gebruik nemen van de handelsnaam SIGAREN -
MAGAZIJN LN SPORTSHOP AJAX.

4.14 Het vorenoverwogenc Icidt tot de slotsom dat Milder c.s.
zich niet kunnen beroepen op cen oudere handelsnaam en dus
(ook) niet ap een geldige reden c.q. artikel 134, licdd 7 BMW, zo-
dat Ajax zich, op grond van het bepaalde in artikel 13A, lid 1
aanhef cn sub d van dic wet, kan verzetten tegen de door haar
nictgewenste handelsnaam van de nieuwe vestiging aan de Dirk
van Hasseltsteeg in het centrum van Amsterdam. De grieven
treffen derhalve doel en leiden tot vernictiging van het vonnis
waarvan beroep.

5 Verdere behandeling van het oger beroep

5.1 Het gebruik door Milder ¢.s. van de handelsnaam SIGAREN-
MAGAZIJN AJAX EN SPORTSHOP AJAX in het perceel Dirk
van Hasseltsteeg te Amsterdam is in strijd met het(woord)merlk-
recht van Ajax. Dedoor Ajax ingestelde vordering kan in begin-
sel warden toegewezen.

5.2 Subsidiair hebben Milder c.s. in hoger beroep aan het hof
verzocht om de termijn, waarbinnen zij hun handelsnaam in
het perceeh aan de Dirk van Hasseltsteeg moeten wijzigen, —in
plaats van de door Ajax gevorderde twee weken — te bepalen op
zes maanden. Het hof acht de door Milder c.s. verlangde
overgangstermijn te ruim. Daarbij kent het hol betekenis toe
aan her ernstig inbreukmakende karakter van de handelwijze
van Milder c.s.cnaan dc— aan de nicuwevestiging voorafgaande
maarin de wind geslagen — waarschuwing van maart 1996 (zie
onder 4.2 (vii)). Het hof verwerpt dat die sommatic relevantie
ontbeert nu deze niet van Ajax maar van Langenberg Participa-
tics B.V. als (voormalig) licentieneemsrer afkomstig is. Het hof
zal de termijn bepalen op vier weken, te rekenen vanaf de da-
tumn van betekening van dit arrest.

5.3 Her vonnis waarvan berecep dient te worden vernietigd en
Milder c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kos-
ten van het geding in beide instanties verwezen worden.

5.4 Buiten beschouwing kan blijven of dehandelsnaam, verbon-
den aan de vestiging van Milder c.s. aan de Middenweg, niet
slechts zodanige plaatselijke bekendheid binnen de buurt di-
rect rondom de Middenweg genoot dat 7ij aan het woordmerk
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van Ajax nict tegengeworpen kan worden voor een nieuwe ves-
tiging in het centrum van Amsterdam. Ook de vraag of Ajax
haar vordcring kan gronden op de bepalingen in de Handels-
naamwet kan buiten behandcling blijven.

6 Deslissing

Het hof

6.1 vernictigt het vonnis waarvan beroep voor Zover gewerzen
tussen Ajax en Milder c.s., en in zoverre opnieuw rechtdoende;
6.2 veroordeelt Milder c.s., ieder afzonderlijk, mct ingang van
vier weken na betekening van dit arrest het voeren van de naam
en het teken AJAX als {element vany hun handeisnaam te staken
en gestaakt te houden, dit mer uitzondcring van hun op de Mid-
denweg 400 tc Amsterdam gevestigde onderneming, voor zo-
ver de aard van de aldaar gevestigde onderneming niet veran-
dert door uitbreiding of wijziging van dc¢ aangchoden
producten;

6.3 veroordeelt Milder c.s., icder afzonderlijk, tot betaling aan
Ajax van een dwangsom van f 10.000,~ (...) voor ¢lke keer dat, of
—ter keuze van Ajax— iedere dag waarop, de desbetreffende
geintimeerde handclt in strijd met de veroordeling onder 6.2;
6.4 veroordeelt Milder c.s. in de kosten van het geding in beide
instanties, totdeze uitspraak aan de zijde van Ajax in eerstc aan-
leg begrootop f 1.286.85 en in hoger beroep op f1.955,53;

6.5 verklaart de beslissingen ondcr 6.2, 6.3 ¢h 6.4 vitvoerbaar
bij voorraad. Enz.

Nr. 39. President Arrondissementsrechtbank te
's-Gravenhage, 6 maart 1996.

(Ericsson/MSL)
Mr E.J. Numann

Art. 13A, Uid 1d BMW

De beoerdeling van de viaag of liet gebruik van de Ericsson-merken in
de advertentic cen inbreuk op de merkrechten van Ericssen Zweden ople-
vert, dient ce geschieden aan de hand van de maatstaven die zijn ontwik-
keld in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 20 december 1993,
BIE 1994, nr. 44 (Mercedes/Haze). In het licht van de tekst van de
Benelux-Merkenwet zoals deze sinds 1 januari 1096 luidt, is derfalve be-
slissend of hei merkgebruik al dan niet slechts dient om aan hei publick
aan te kondigen dar MSL (inobiele) telefoontoestellein van het merk krics-
sont aanhiedr en wel op zodanige wijze dat door dat gebruik geen onge-
rechtveardigd voordeel kan woiden getrokken uit of afbreuk kan worden
gedaan aan de reputatie van het merk, Dagrvair {8 sprake indien her
merkgebruik op zodanige wijze piaarsvindt dat een gerede kans bestaar
dat bif het publick de indruk wordr gewekt dat er merk in belangrijke
mate wordt gebezigd om reclame te imaken voor de onderneining deordat
een kwaliteitssuggestiec wordr gewekt,
In het onderhiavige geval doet het laatste zich voor. MSL beperkt zich im-
mers nicr tot een zakelijke aonkondiging dat in haar bedrijf mobiele tele-
Sfoons van her merk Ericsson te kovp worden eangeboden.
Vit het gebruik van de woordcombinatic 'importeur/distriburcur gaar
enmiskenbaar de (onjuiste) sugeestic uit dar MSL deel uitmaaks van her
distributienetwerk van Ericsson dan wel dat zif met die organisatie een
bifzendere relatie onderhioudr. Deze onjuiste indruk bij het publick worde
nog versterkt door it gebruik in de advertentie van een woord/beeldmerk
dat niet kan dienen louter om aan het publiek aan te kondigen dai MSL
(mobiele) telefoontoestellen van het merk Rricsson aanbiedt, zonder daar-
mede tevens reclame te maken voor de onderneming ei een kwaliteits-
Suggestic te wekken.

Aannemelifk is dai door het gebrudk door MSI. van het merk Cricsson on-
gerechivaardied veordecl wordr getrokken en afbreuk wordt gedaan aan
de reputarie van het rerk Erizsson, bijvoorbeceld doordat kepers dic de-

Jecie Ericsson-apparatuur bij hun leverancier MSL ter reparatie aanbie-

den, n de veronderstelling verkeren fum toestel aen de Erivsson-
organisatie toe te vertrouwen en eventuele tekortkomingen bij de
reparatie dan ook acn Cricsson zullen toeschrijven dan wel doordat derge-
lijke kopers zich met guranticclaims tot Erigsson Nederland wenden die,
ter bescherming van de reputatie van de naam Evicsson, de nimimer door
haar verleende gavantie zal mocten nakomen.

Art. 6:162 BW

MSL milkt door et gedrtik van de Vvicssen-merken i de gewraaktc
dadvertentics aict allcen inbreuk op de merkrechien van Ericsson Zweden
maar handelt ook onrechtmatig jegens Ericsson Nederland, die verant-
woerdeliik is voor de disciibutie-organisatie van de Cricsson-apparatuur
in Nederland cit de kvaliteiisbewaking daarvan.

Art. 6196, lid 1BW

Rectificatie gauat te ver nd de verspreiding door Ericsson Nederland
van eralagestickers met de tekst ‘authorized dealer’, waardoor ziizelf rot
de mogeliike verwarriing bij et publick hecft bijgedragen. Het publich is
er immers nict van op de hoogle dat Ericsson geen “authorized dealers’
kent.

1 Telefonaktiebolager L. M. Ericsson te Stockholm, Zwedcen,

2 Ericsson Tclccommunicatie BY te Gilze-Rijen, eiseressen, pro-
cureur mr. I van Gelein Vitringa, advocaatr mr. B.W. Snoeker te
Amsterdam,

tegen

M.S.T. Telecommunicatic BY te Roclofarcndsveen, gedaagde,
procureur mr, L A. van der Niet.

1 Inditkort geding kan van her navolgende worden uitgegaan:
a Ericsson Zweden is rechthebbende op het woordmerk Crics-
son,datzij op 30 december 1977 bij het Benelux-Merkenbureau
heeft gedeponeerd en doen inschrijven voor een reeks van wa-
ren, waaronder telefoons.

b Ericsson Zweden heeft op 6 augustus 1981 het hieronder afge-
beelde” gecombineerde woord-/becldmerk gedeponeerd bij het
Benelux Merkenbureau. Dit beeldmerk is ingeschreven voor
ccn recks van waren, waaronder telefoons.

¢ Ericsson Zweden is voorts sedert 23 december 1987 rechtheb-
bende op dit woord-/beeldmerk voor verschillende dicnstcn,
waaronder reclame, telecommunicatie en technische consul-
tancy-diensten.

d Ericsson Zweden verhandelt ander haar merken onder meer
GSM mobiclce telefoons.

e Ericsson Ncderland is cen dochrermaatschappij van Ericsson
Zweden en onderhoudt sedert vele jaren een nerwerk van ci-
kende distributeurs in Nederland, via welke distribureurs (acht
in getal) en vervolgens via hun wedcerverkopers tclefoons in Ne-
derland op de markt worden gebrachit.

f MSL exploiteert een bedrijf dat handelt in telecommunicatie-
apparatuur dic zij door middel van parallel-import verwerft. Zij
verhandelt mobiele telefoons van diverse merken, waaronder
dic van het merk Ericsson en adverteert ook met deze produc-
Len.

¢ In het magazine Mobiele Telecommunicatie zijn in het cerste
kwartaal van 1996 advertenties verschenen, waarin MSL zich-
zelf aankondigt als “importeurjdistributeur” die ’GSM mobiele

" 1n werkelijkheid in het vonnis niet afgebecld; Red.
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telefoons [levert] tegen superscherpe actuele prijzen’, met de
tckst:

MSL Telecommunicatic B.V. garandeert de Telecomdealer:

~ Uitstekende winstmarges, ook bij afiame van 1 foestel

— Levering van A-merken, waaronder AEG, Ericsson, Motorela, Nokia,
Siemens en Sony

— Voor 15.00 tur besteld is de volgende dag in huis

— Eigen GSM-repair center, dus betrowwbare en snelle service

- Eurapese prijsstelling

Wekelijkse faxmailing met actuele prijzen

en waarin onderaan het woord-/beeldmerk Ericsson is afpe-
drukt, naast (beeld)merken van andere fabrilkanten.

h MSL is geen erkende distributeur van Ericsson in Nederland.
Ook anderszins bestaan er geen betrekkingen tussen Ericsson
Zweden dan wel Ericsson Nederland en MSL.

i Bij brief van 1 maart 1996 heeft Ericsson Nederland MSL ge-
sommecrd het op onrechtmatige wijze gebruik maken van het
merk in reclame met betrekking tot Ericsson-apparatuur te sta-
ken.

2 Ericsson ¢.s. vorderen —samengevat — MSL:

a te verbieden inbreuk te maken op de merken van Ericsson
Zweden;

b te verbieden de Ericsson-merken te gebruiken zonder geldige
reden in her economische verkeer op een wijze als bedoeld in
artikel 13 A, lid 1 onder d BMW, onder meer door met Ericsson
producten te adverteren op een manicrdic nictslechts vermeldr
dat MSL. Ericsson-producten verhandelt;

¢ te bevelen om alle door of namens haar in de Benelux bestelde
doch nog niet afgedrukte advertentics waarin nictslechts wordt
vermeld dat MSL Ericsson-producten verhandelt, te annuleren
en een complete lijst met naam en adres van adverteerders in
welke periodieken zij op die wijze heeft geadverteerd aan de
advacaat van Ericsson ¢.s. ter hand te stellen;

d te veraordelen om cen rectificatie te (doen) plaatsen met de in
de dagvaarding vermelde tekst;

¢ te veroordelen tot betaling van ccn voorschot op schadever-
goeding resp. winstafdracht;

fallcs op straffe van een dwangsom.

3 Zij leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat MSL recen-
telijk in periodicken en tijdschiriften betreffende mobiele com-
municatie advertenties is gaan plaatsen als beschreven in r.o. 1
onder g en daarmee inbreuk maaktop deuitdeinr.o. 1 ondera,
b en ¢ bedoeldc depots voortvloeiende exclusieve merkrechten
van Ericsson Zweden, nu MSL met de Ericsson-merken reclame
maakt veoor haar onderneming door te trachten een zckerc
kwaliteitssuggestie voor haaronderneming te weklken. In de ad-
vereentics betitelt MST. zich als Limporteur/distributeur en wekt
daarmee de indruk importeur/distributeur van Ericsson ¢.s. te
zijn. Het vermelden van de Ericsson-merken geschicdt ter aan-
prijzing van de cigen onderneming hetwelk Ericsson c.s niet
behoeven toe te laten, te meer nu MLS geen erkend distributeur
van Ericsson-producten is. Ericsson Zwceden lijdt door deze
merkinbreuk schadc. Voorts handclt MLS onrechtmatig iegens
Ericsson Nedertand door via de advertenties te profiteren van cn
te participeren in de bekendheid en de goodwill van de merken,
terwijl kans op aantasting van de reputatie en goodwill van
Ericsson Nederland ontstaat.

4 MSL voert hiertegen aan dat geen sprake is van ongcoorloofde
parallelimport, nu zij door of met tocslemming van Ericsson
vwedenin Belgiécn Duitsland inhet verkeer gebracht Ericsson-
apparatuur uit die landen importeert en deze verhandcltin Ne-
derland, waartegen Ericsson c.s. zich, gelet op het bepaalde in
art. 13A sub 8 BMW nict op grond van hun merkrechten kun-

nen verzetten. Voorts beroogt MSL dat zij nietde suggcestie heeft
gewckt dat zij is aangesloten bij Cricsson Nederland. In de ad-
vertentie deelt MLS slechts mee dat zij onder meer Ericsson
telecommunicatieapparatuur importecrt en verhandelt, waar-
bij MSL in hoofdzaak leveriaan detaillisten. MSL berwist dat zij
door tclecommunicatieapparatuur te verkopen, welke door
Ericssoninde EEG-landen regelmatig inhet verkeer is gcbracht,
profiteert van d¢ goodwill en bckendheid van her merk dan wel
deze aantast. MST ontvangt steeds documentatie van Ericsson
voor haar producten. Tn oktober 1994 is er cen promotic-actie
van Ericsson geweest, waarbij aan MSL stickers mer de tekst *au-
thorized dealer’ zijn toegezonden. In de zomer van 1995 is MSL
door een promotieteam van Ericsson bezocht, waarbij folders,
displays en ander promoticmatcriaal bij MSL zijn achtergela-
ten. Ericsson c.s. hebben als gevolg van de advertenties geen
schade geleden.

5 Ingevolge artikel 374 BMW is de president bevoegd kennis te
nemen van dc vordering, nu MSL in het arrondissement “s-
Gravenhage is gevestigd.

G Tussen partijen is niet in geschil dat MSL zich bezig houdt
met de verhandeling van parallel-germportcerde Tricsson-
producten waarop het bepaalde in art. 13A sub 8 BMW van toe-
passing is, zodat Ericsson Zweden zich daartegen op grond van
haar merkrechten niet kan verzetten.

Merkinbreuk?

7 De beoordeling van de vraag of het gebruik van de Ericsson-
merken in de advertentie een inbreuk op de merkrechten van
Ericsson Zweden oplevert dient te geschieden aan de hand van
de maatstaven dic zijn ontwikkeld in hetarrest van het Benelux-
Gerechtshol van 2o december 1993, BIE 1994/44 (Mercedes/
Haze). In het licht van de tekst van dec BMW 7oals deze sinds
1 januari 1996 luidt is derhalve beslissend of het merkgebruik
al dan niet slechts dient om aan het publiek aan te kondigen dat
MSL (mobiele) telefoontoestellen van het merk Ericsson aan-
biedt en wel op zodanige wijzc dat door dat gebruik geen onge-
rechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk
kan worden gedaan aan de repurtatie van het merk. Daarvan is
sprake indien het merkgebruik op zodanige wijzc plaatsvindt
dart cen gerede kans bestaat dat bij het publiek de indruk wordt
gewekt dat het merk in belangrijke mate wordt gebezigd om
reclame te maken voor dc onderncming doordat cen kwaliteits-
suggestic wordt geweke.

8 De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval van
gebruil in laatstbedoelde zin sprake is. MSL beperkt zich im-
mers nict tot cen zakelijke aankondiging dar in haar bedrijf mo-
bicle telefoons van het merk Ericsson te koop worden aangebo-
den. Van let gebruik van de¢ woordcombinatic “importeur/
distributeur’ gaat onmiskenbaar de suggestic uit dat MSL deel
uitmaakt van het distributienetwerk van Ericsson, dan wel dat
zij met die organisatie een bijzondere relatie onderhoudt, zulks
terwijl in werkelijkheid van het cen noch het ander sprake is.
eze onjuiste indruk bij het publiek wordr nog versterke door
het gebruik in de advertentie van het in r.o. 1 onder b, afge-
beelde woord,/beeldmerk, dat nict kan dienen louter om aan het
publick aan te kondigen dat MSI. (imobiele) telefoontoestellen
van het merk Ericsson aanbiedt, zonder daarmede tevens re-
clame te maken voor de onderneming en een kwalitcits-
suggestic tc wekken.

9 Ericsson ¢.s. hebben derhalve terecht gesteld dat van de wijze
waarop MSL het merk Ericsson in reclame voor haar onderne-
ming gebruikt een kwaliteitssuggestic uitgaat, Tricsson Zwe-
den kan zich daartegen ap grond van haar merkrechten verzet-
ten, nu aannemelijk is dat door dat gebruik door MSL
ongerechtvaardigd voordecl wordt getrokken en afbreuk wordt
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gedaan aan de reputatic van het merk Ericsson, bijvoorbeeld
doordat kopers die delecte Ericsson-apparatuur bij hun leveran-
cier MSL ter reparatie aanbieden in de veronderstelling verke-
ren hun tocstel aan de Ericsson-organisatie toe te vertrouwen
eneventuele tekortkomingen bij de reparatic dan ook aan Erics-
son zuillen roeschrijven, dan wel deordat dergeliike kopers zich
met garantieclaims tot Ericsson Nederland wenden, die, ter be-
scherming van de reputatic van de naam Ericsson, de nimmer
door haar verleende garantie zal moeten nakomen.

10 llet hedoelde gebruik dat MSL van de Ericsson-merken
maakl dientderhalveals gebruik in de zin van artikel 13 A, lid 1
onder d BMW te worden aangemerkt, zonder dar MSL. geacht
kan worden voor dat gebruil een geldige reden te hebben.

11 Her voorgaandc lcidt tot de conclusie dat MSL door het ge-
bruik van de Ericsson-merken in de gewraakee advertenties in-
breuk maakt op de nitsluitende merkrechten van Ericsson Zwe-
den en dat zij jegens Ericsson Nederland, die verantwoordelijlc
is voor de distributie-organisatie van de Gricsson-apparatuurin
Nederland en de kwaliteitsbewaking daarvan, onrechumalig
handclt. De verbodvorderingen onder a., b. en ¢. zijn dan ook —
als na te melden — ocwijsbaar. Do dwangsom zal worden gema-
tigd.

Rectificatic?

12 Deonder d gevorderde rectificatic zal worden afgewezen, nu
een dergelijke rectificatie te ver gaat na de verspreiding door of
namens Ericsson Nederland van etalagestickers met de tekst " au-
thorized dealer’, waaronder zij zelf tot de mogelijke verwarring
bij het publiek heeft bijgedragen, Het publiek is er immers niet
vanopdehoogte dat Ericssonc.s. geen’authorized dealers” kent.
13 Mct hetrekking tot het gevorderde voorschot op schadever-
goeding wordt geoordeeld dat deze vordering nict tocwijsbaar
is, nu Ericsson ¢.s. de gestelde schade op geen enkele wijze heelt
gesubstanticerd.

14.MSL zal als de grotendeels in hetongelijk gestelde partij wor-
den veroordeeld in de kosten van het geding,

15 Ambtshalve wordt nog het volgende overwogen:

Op 1 januari 1996 is voor Nederland van kracht geworden het
Bijlage 1C bij het WT O-verdrag: de Agreement on Trade-Related
Aspects of Intcllectual Property Rights (verder: het Trips-
verdrag).

[oee).
Rechtdoende:

Dre president

Verbiedr MSL inbreuk te maken op de ten processe bedoelde
merkrechten van Ericsson Zweden;

Verbicdt MSL de Ericsson-merken of andere met die merken over-
eenstemmende cekens te gebruiken, anders dan ter ondcerschei-
ding van waren, zonder geldige reden in het economisch ver-
keer onder zodanige omstandigheden dat ongerechivaardigd
voordceel kan worden gerrokken vit of afbreuk kan worden ge-
daan aan her onderscheidend vermogen of de reputatie van die
merken en verbiedt MSL in het bijzonder voor Ericsson-
producten readverteren anders dan op een wijze dieslechtsaan-
kondigt dat MSL Ericsson-producten verhandelt;

Beveelt MSL om alle door of namens haar in de Benelux bestelde,
doch nognict afgedruktcadvertentics waarin nict slechts worde
aangekondigd dat zij Tricsson-producten verhandelt, binnen
twee dagen na betekening van dit vonnis te annuleren en om
binnen veertien dagen na betekening van dic vonnis aan de
raadsman van Ericsson 8. ¢cen complete lijst met de namen en
adressen van de adverteerders in welke periodieken MSL in de

ten processe bedoelde zin neefr geadverteerd, ter hand te stel-
len.

Bepaalt dat MSL aan Ericsson cen dwangsom zal verbeuren van
[ 1o.000,— voor icdere keer of voor iedere dag — zulks ter keuze
van Ericsson ¢.8. — waarop zij ten opzichte van Ericsson Zweden
of Ericsson Nederland in strijd met een dezer verboden resp. dit
bevel mocht handelen;

Veroordeelt MSL in <e kosten van het geding, aan de zijde van
BEricsson c.s. tot aan deze uitspraak begroot op f 2.350,— waarin
begrepen hict grifficrechy

Verflaart dit vannis uitvoerbaar bij voorraad;

Repaalr dat Ericsson c.s. (tenzij zulks reeds eerder door MSL
mocht zijn gedaan) binnen vijf jaren nadat dit vonnis in kracht
van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aan-
spannen over de vraag of MSL inbreuk maakt op voormelde
merkrechten en dat, indicn Ericsson ¢.s. zuTks nalaar, dit verbod
zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal
zijn verstreken.

Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 40 Uof van Justitic van de Europese Gemeenschappen,
14 oktober 1999 (C-223/98)

(Adidas/Zwcedse douanc)

Kamerpresident mr. D.A.O. Edward
Rechters mrs. J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann,
J.-P. Puissochet cn M. Wathelct

A-G.mr. G, Cosmas

Verordening (EG) 3205/94 (Pirateri)

verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad var 22 december 1994 1ot
vistsielling van taatcegelen om het i1 het viije verkeer brengen, de uifi-
voer, de wederyitvaer en de plaatsing onder een schersingsregeling van
nagemaakee of door pirarerti verkregen goederen te verbieden, moet addus
woriden uitgelegd, datzij zich verzet tegen eenrnationale bepaling op grond
waarvain de ideriitelt van de aangever of van de geudresseerde van de
ingevoerde goederen waarvan de merkhouder heeft vastgesteld dat herna-
maakproducten zifn, aan laatstgencemde niet kan worden medegedeeld.

Geletop de schrifteliike opmerkingen ingediend door:

de Belgische regering, (...,

de Italiaanse regering, (...},

de Commissie van de Europese Gemeenschappen, {...),

gezien het rapport van de rechter-rapporteur,

gehoord de conclusie van de advocaat-gencraal cer terechizit-
ting van 10 juni 1999, (...)

1 Bij beschikking van 16 juni 1998, binnengelomen bij her Hof
op 18 juni daaraanvelgend, heeft Kamumarritten i Stockholm
krachtensartikel 177 CG Verdrag (thans artikel 234 EG) cen pre-
judiciéle vraag gesteld over de uitlegging van verordening (KG)
nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling
van maatrcgelen om hetin het vrije verkeer brengen, de uitvoer,
de wederuitvoer en de plaatsing onder een scharsingsregeling
van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen re verbie-
den (PBL 341, blz. 8; hierna: verordening).

2 Dievraag is gerezen in een beroep dat Adidas AG, dic in Zwe-
den merkhouder is van verschillende sportartikelen en sport-
en vrijetijdskleding, hecft ingesteld tegen de weigering van het
Zweedse douanekantoor Arlanda om haar de identitcit t¢ ont-
hullen van de geadresseerde van door dit kantoor onderscheple
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goederen waarvan werd vermoed, dat het om namaakproduc-
ten van het merk Adidas ging.

Deverordening

3 Volgens de tweede overweging van de considerans van de ver-
ordening heeft deze laatste tot doel, het in de handel brengen
van nagemaaktc cn van door piraterij verkregen goederen zo
veel mogelijk te verhinderen en daartoe maatregelen te nemen
waarmee de illegale handel in dergelijke goederen doeltreffend
kan worden bestreden.

4 Daartoe stelt de verordening vast, in de eerste plaats, onder
welke voorwaarden de douaneauroriteiten optreden wanneer
goederen waarvan wordt vermoced datzij zijn nagemaakcof door
piraterij zijn verkregen, voor het vrije verleer, voor uitvoer of
wederuitvoer worden aangegeven of worden aangetroffen bij
een controle op goederen die geplaatst zijn ondcr cen
schorsingsregeling {artikel 1, lid 1, sub a, van de verordening)
en, in de tweede plaats, welke maatregelen de bevoegde autori-
teiten ten aanzien van deze goederen dicnen te nemen wannecr
wordt vastgesteld dar zij inderdaad zijn nagemaakt of door pi-
raterij zijn verkregen (artikel 1,1id 1, sub b, van de verordening).

5 Volgens artikel 3 van de verordening kan de houder van een
fabrieks- of handelsmerlk, een auteursrecht, naburige rechten of
een recht op een tekening of model {hierna: houder van her
recht}, de onderde douaneautoriteit ressortcrende dicnseschrif-
telijk verzoeken ervoor te zorgen dat de douaneautoriteiten op-
treden wanneer de goederen worden vermoed te zijn nagemaakt
of door piraterijtczijn verkregen. Ditverzeck mocteen beschrij-
ving van de goederen en cen bewijs van het recht van de indie-
ner bevatten. Yoorts moet in het verzoek worden aangegeven
gedurende welke pericde om optreden van de douanc-
antoritciten wordt verzocht, De houder van het recht dient bo-
vendien alle andere dienstige inlichtingen te verstrekken om de
douanedienst in staat te stellen met kennis van zaken op het
verzoek te beschikken, metdien verstandc dat verstrelking van
deze gegevens geett voorwaarde voor de ontvankelijkheid van
het verzoelk vorme. De bevoegde douanedienst neemt het ver-
zockvervolgensinbchandcling ensteltde verzoeker anverwijld
schriftelijk in kennis van zijn beschikking,

6 Wanneer het voor her douanckantoor, bij cen controle in het
kadervan eenvande inartikel 1,1id 1, sub a, van de verordening
bedoelde douaneprocedures en voordat een verzoek van de hou-
der van het recht is ingediend of ingewilligd, duideiijk is, dat
het nagemaakte of doar piraterij verkregen goederen betrelt,
kanhetde goederen krachtens artikel 4 van de verordening ook
ambtshalve tegenhouden. Volgens de in de betrokken lidstaat
geldende voorschriften kan zij de houder van het recht, voor
zover bekend, op de hoogtle stellen van het gevaar van overtre-
ding, In dat geval is de donaneautoriteit gemachtigd de vrijgave
op te schorten of de betrokken goederen gedurende drie werk-
dagen tegen te houden, teneinde de houder van het rechtin staar
testellen een verzoek om optreden overecnkomstigartikel 3 van
deverordening in te dicren.

7 Artikel 5 van de verordening bepaalr, dat de beschikking tot
inwilliging van het verzock van de houder van het rechit onver-
wijld wordt mecgedeeld aan de douanekantoren van de lidstaat
die betrokken kunnen zijn bij in het verzoek omschreven goe-
deren waarvan wordt vermoced dar zij zijn nagemaakt of door
piraterij zijn verkregen.

8 Wanneer een douanckantoor waaraan de beschikking tot in-
williging van het verzoek van de houder van het recht cvercen-
komstig artikel 5 is doorgegeven, in voorkomend geval na raad-
pleging van de indiener van het verzoek, vaststelt dat bepaalde
goederen overcenstemmen met de in de beschikking beschre-
ven nagemaakte of door piraterij verkregen goedceren, schort
deze dienst volgens artikel 6, 1id 1, eerste alinea, de vrijgave van
de betroklien goederen op of houdt hij de goederen tegen.

g Artikel 6,1id 1, tweede alinea, van de verardening, de bepaling
die in de onderhavige zaak centraal staat, Iuidt als volgt:

Het donanekantoor stelt de dicnst die het verzoek overcenkonistig artikel
3 in behandeling heeft genomen onverwijld op de hoegte. Deze dienst of
het kantoor stelt de aangever of de indiener van het verzock om opireden
enverwiild op de hoogte. Cvereenkomstig de nationale bepalingen betref
fende de bescherming van persconsgegevens, her handels- en industrieel
geheim alsmede hel beroeps- en administraticf geheim, stelt het douane-
kantoor of de dienst die ket verzock heeft behandeld, de houder van het
recht op dicns verzoek i kennis van naam ¢ adres van de eangever en,
voor zover bekend, van de geadresseerde, zodat hif de zaak kan veorleggen
ain de bevoegde autoriteiten voor een beslissing ten principale. De indie-
nervan ferverzock en de betroklkenen bij cen optreden als bedoeld i arei-
kel 1. lid 1, onder a, worden door het dovanckanioor in de gelegenherd
gesteld de goederen waaivan de vrijgave is opgeschort, respectievelifk de
goederen dic ziin tegengehouden, te onderzocken.

10 De opschorting van de vrijgave of het tegenhouden van de
goederen is tijdelijk. Indien het douanckantoor dat tot dc op-
schorting of de tegenhouding is overgegaan binnen ticn werk-
dagen nadekennisgeving van de opschorting van de vrijgave of
de tegenhouding niet van de inschakeling van de autoriteit die
bevoegd is ten principale tec beschikken, in kennis is gesteld,
noch bericht heeft ontvangen dat de hiertoe bevoegde autoriteit
conservatoire maatregelen heeft genomen, worden de goede-
ren, indien alle douaneformaliteiten zijn vervuld en de tegen-
houding is opgeheven, overeenkomstig artikel 7, 1id 1, van de
verordening vrijgegeven. In passende gevallen kan deze termijn
met maximaal tien werkdagen worden verlengd.

11 Voorts bevat de vererdening een aanral garanties ten gunste
van de aangever en de geadresseerde van de goederen dic aan
een controle zijn onderworpen.

12 Om te beginnen bepaalt artikel 3, 1id 6, van de verordening:

Wanneer het verzock van de ouder van et recht ingewilligd is of wan-
neer er Rrachtens artikel 6, lid 1, is opgetreden overecnkomstiz artiked 1,
lid 1, ender a, kunnen de Hdstaten efsen dat de howder van het vecht een
zekerheid stelr, die bestemd 15 om:

zifn eventuele aansprakelijkheid te dekken jegens de besrokkenen bij een
fnartikel 1, lid 1, onder a, bedoedd optreden indicn de op grond van artikel
&, i 1, ingeleide procedirre geen gevolg heeft wegens het handelen af nala-
tent van de houder van Tiet recht af indien naderhand mochl worden vitsi-
gesteld dai de betrokken goederen niet zijn nugemaakt of door piraterd
zijn verkregen;

de betaling te waarborgen van de kosten dic overcenkomstig deze veroide-
ning zijn gemaakt om de geederen mer toepassing van artikel 6 vnder
douanetveziche te houden.,

13 Voorls bepaalt artikel 7, 1id z, eerste alinea, van de verorde-
ning;

Voor zover et goederen betreft waarvan wordt vermoed dat zif inbreuk
maken op een recht et betrekking tot een tekening of medel kan de efge-
ner, de importeur of de geadresseerde van de goederen icgen zekerheid-
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stelling vrifgave of opheffing van de tegenhouding van de betrokken goe-
deren verkrijgen, op voorwaarde dat:

de in arikel 6, lid 1, bedoelde donanedienst of het aldaar bedoelde dou-
anckantoor binnen de in Hd 1 van her onderhuvige artikel bedoelde ter-
miin op de hoogte fs gesteld van de inschakeling van de in artikel 6, lid 1,
bedoelde, voor de beschikking ten principale bevoegde autoritcit;

bif het versirifken van die terimifn, de daartoc qangewezen auroriteit geen
conservatoire maatregelen heeft uitgevaardigd, en

alle douaneformaliteiven ziin vervuld.

14 Tenslotte wordt in artikel g, 1id 3, van de verordening be-
paald:

De eventele wertellike aansprakelijkheid van de houder van het recht
wordt beheerst door het recfit van de lidstaat waar de betrokken goederen
in cen situatic als bedoeld in artikel 1, 4id 1, onder a, verkeren.

De Zweedse wetlelijke regeling

15 Ingevolge artikel 2, eerste alinea, van hoofdstuk 9 van de se-
kretesslag (1980:100) (Zweedsc wet van 1980 inzake de bescher-
ming van gegevens) geldt voor in het kader van cen douance-
controle verkregen inlichtingen over de persoonlijke of
ccanomische situatie van een particulier, behoudens een aantal
voor de onderhavige zaak irrelevante vitzonderingen, een
geheimhoudingsplicht. Artikel 2, tweede alinea, van de sekre-
tcsslag, dic naar artikel 1 van dezc wet verwijst, bepaalt echiter,
dat inlichtingen dic in het kader van cen deuanccontrole zijn
verkregen kunnen worden vrijgegeven, indien is vastgesteld,
dat de betrokkene hierdoor geen schade zal lijden.

Het hoofdgeding

16 Op 16 februari 1998 besloot het douanekantoor Arlanda
(Stockholm) krachtens artikel 4 van de verordening, het in het
vrije verkeer brengen van bepaalde goederen opp te schorten, en
stelde het Adidas AG ervan op de hoogte, dat het om namaak-
producten van het gedeponeerd merk Adidas kon gaan.

17 Een vertegenwoordiger van Adidas Sverige AB, cen dochter-
maatschappij van Adidas AG, controleerde de goederen en
stelde vast, dat het om namaakproducten ging. Adidas AG
dicndc cen verzack om optreden in de zin van artikel 3 van de
verordening in, Op 17 februari 1998 besloot de algemene
douanedirectie dit verzoek in te willigen.

18 Op grond van de verordening konden de gocderen toten met
17 maart 1998 worden tegengchouden, Na dic datum achtten
de douancautoriteiten zich niet meer gerechtigd de goederen
tegen te houden, aangezien Adidas AG de zaak niet aan een ge-
wone rechterlijke instantie had voorgelegd.

19 Daar Adidas AG noch de aangever noch de geadresseerde van
de gocdceren kende, verzocht zij om inlichtingen over zijn iden-
titcit, tencindc cen actic tegen hem te kannen instellen. Ditver-
zoek werd door het douanekantoor Arlanda krachtens artikel 2
van hoofdstuk 9 van de sekretesslag afgewezen.

20 Adidas AG ging van deze weigering in beroep bij Kaminar-
ratten i Stockholim en betoegde dat zij, om het geding voor een
gewongc rechterlijke instantic te kunnen brengen, in de cerste
plaats informatie over de geadresseerde van de goederen nodig
had.

21 Kammarritten overwoog, dat aangezien de bekendmaking
vande door Adidas AG gevraagde inlichtingen de geadresseerde
van de goederen schade kon beroklkenen, de sekretesslag het
douanekantoor Arlanda belette, de in zijn bezit zijnde inlich-
tingen openbaar tc maken.

22 Onder deze omstandigheden heeft Kammarritten i Stock-
holm de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de vol-
gende prejudiciéle vraag voorgelegd:

Verzel verordening (EG) nr. 3295/04 van de Raad zich tegen ven nationale
bepaling op grond wagrvan de identitcit van de aangever of van de ge-
adresseerde van ingevoerde goederen waarvan de merkhouder hecft vast-
gesteld dat zij zijn nagemaakt, niet aan de merkhouder kan worden mee-
sedeeld?

De prejudiciele viaag

23 Volgens vaste rechtspraak van het Hof moet bij de uitlegging
van een gemeenschapsrechtelijke bepaling niet alleen rekening
worden gchouden met de bewoordingen crvan, maar evenesgns
met haar contexten met de deeleinden die worden beoogd door
de regeling waarvan zij deel uitmaakt (zie, onder meer, arresten
van 17 november 1983, Merck, 2g2/82, Jurispr. biz. 3781, punt
12, en 21 februari 1984, St. Nikolaus Brennerei, 337/82, Jurispr,
blz. 1051, punt 10}.

24 Voorts moct worden opgemerkt, dat wanncer cen gemeen-
schapsrechtelijke bepaling voor verschillende uitleggingen vat-
baar is, waarvan er slechts één de nuttige werking van de bepa-
ling kan verzekeren, aan die uitlegging de voorkeur moet
worden gegeven (zie, in die zin, arrest van 2z september 1988,
Saarland e.a., 187/87, Jurispr. blz. 5013, punt 19).

25 Wanneer de nationale instanties een conmununautaire veror-
dening ten uitvoer moeten leggen, zoals dat het geval is met ver-
ordening nr. 3295/94, kan tenslotic slechts cen berocp op natio-
nale bepalingen worden gedaan voor zover dit noodzakelijk is
voor de juiste toepassing van die verordening en de draagwijdte
en de doeltreffendheid van deze laatste hierdoor niet worden
geschaad (zie, indie zin, arrest van 6 mei 1982, Bay Wae.a., 146/
81, 192/81 en 193/81, Jurispr. blz. 1503, punt 29). Die nationale
maatregelen moeten algemeen, op grond van de in artikel 5 EG-
verdrag (thans artikel 10 EG) vastgelegde verplichtingen, de
toepassing van de gemeenschapsverordening vergemakkelij-
ken en de uitvoering ervan niet belemmeren (zie, in die zin, ar-
restvan 17 december 1970, Scheer, 30/70, Jurispr. blz. 1197, punt
8.

26 Dicnaangaandc moct in de cerste plaats worden opgemerkt,
dat de vererdening de houder van her recht cen essentiéle rol
toebedeelt om het op de markt brengen van nagemaakte of door
piraterij verkregen goederen zo veel mogelijk te verhinderen.
Uit de artikelen 3 ¢cn 4 van dec verordening blijkt immers, dathet
tegenhouden van goederen door de douaneautoriteiten in be-
ginsel afhangt van een verzoek van die houder, Voorts is de defi-
niticve veroordeling van dergelijke praktijken door de natio-
nale autoriteit die bevoegd is ten principale te beschikken,
slechts mogelijk nadat deze door de houder van het recht is in-
geschakeld. Laat de houder van het recht dit achterwege, dan
verliest de opschorting van de vrijgave of de tegenhouding van
de goederen overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de verordening
op korte termijn haar gevolgen.

z7Eendoeltreffende toepassing van de verordening is dus recht-
streeks athankelijk van de informatie die aan de houder van het
intellectucle-cigendomsrechtwordcoverstrekt. Kan deidentiteit
van de aangever en/of de geadresseerde van de goederen hem
niet worden meegedeeld, dan kan hij in de praktijk immers niet
de bevoegde narionale autoriteit inschakelen.
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28 Ne verwijzing in artikel 6,1id 1, tweede alinea, van de veror-
dening naar de nationale bepalingen betreffende de bescher-
mingvan persoonsgegevens, het handels- enindustrieel geheim
alsmede het beroeps- ¢n administraticf geheim, kan onder deze
omstandigheden niet aldus worden epgevat, datop grond daar-
van kan worden verhinderd, dat aan de houder van het recht de
ter bescherming van zijn belangen noodzakelijke informatie
wordr meegedeeld.

29 Voor hetoverige zij erop gewezen, dat verschillende bepalin-
gen van deverordening de aangever en de geadresscerde van de
aan de controle onderworpen goederen beogen te beschermen,
teneinde te vermijden dat de bekendmaking van hun naam en
adres aan de houder van het racht hun schade beroklent.

30 In de eerste plaats dient een douanekantooer dat vaststelt dat
de gecontroleerde goederen overeenstemmen met de omschrij-
ving van de nagcmaakte of door piraterij verkregen goederen,
de aangever van dic goederen krachtens artikel 6, 1id 1, tweede
alinea, van de verordening daarvan onverwijld op de hoogte te
brengen. Volgens artikel 7, lid z, van de verordening kan de ei-
genaar, de imperteur of de gecadresseerde van de gocderen tegen
zekerheidstelling vrijgave of ophelling van de tegenhouding
van de betrokken goederen verkrijgen.

31 Vervolgens blijkt wit artileel 6, lid 1, tweede alinea, van de
verordening, dart de houder van het rechr de door het douane-
kantoor verstrekte gegevens alleen kan gebruiken om de zaak
voor te leggen aan de nationale autoriteit dic bevoegd is ten
principale te beschikken. Worden die gegevens voor andere
doeleinden gebruikt, dan kan de houder van het recht overeen-
komstig artikel 9, 1id 3, van de verordening aansprakelijk wor-
den gesteld op basis van hetrecht van delidstaat waar de goede-
ren zich bevinden.

3z Tenslotte wordt de vergoeding van schadce als gevolg van on-
rechtmatig gebruik van de gegevens of van elke andere schade
die de aangever of de geadresseerde van de goederen eventueel
heeft geleden, vergemallkelijkt doordat de lidstaten opr grond
van artikel 3, lid 6, van de verordening van de houder van het
recht een zekerheidstelling kunnen verlangen,

33 Gelet op bovenstaande overwegingen moct aan dec verwij-
zende rechter worden geantwoord, dat de verordening aldus
moet worden uitgelegd, dat zij zich verzet tegen een nationale
bepaling op grond waarvan de identiteit van de aangever of van
de geadresscerde van ingevocrde gocderen waarvan de merk-
houder heeft vastgesteld dat het namaakproducten zijn, aan
laatstgenoemde niet kan worden meegedeeld.

Kosten

34 De kosten door de Belgische en de Italiaanse regering als-
mede door de Commissie wegens indiening van hun opmerkin-
gen bij het Hof gemaakt, kunnen nict voor vergocding in aan-
merking komen, Ten aanzien van de partijen in het
hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwcn, zodat de nationale rechterlijke instantic over de
kosten heeft te beslissen.

Het Hof van Justitie (Viifde kamer),

uitspraak docnde op de door Kammarritten i Stockholm bij be-
schikking van 16 juni 1998 gestelde vraag, verklaart voor recht:
Verordening{EG)nr. 3295/g4vandeRaad van 22 december 1994
totvaststelling van maatregelenom hetin hetvrijeverkeerbren-

gen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een
schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen
goederen te verbieden, moet aldus worden uitgelegd, dat zij
zich verzet tegen een nationale bepaling op grond waarvan de
identiteit van de aangever of van de geadresseerde van inge-
voerde goederen waarvan de merkhouder heeft vastgesteld dat
het namaakproducten zijn, aan laatstgenoemde niet kan wor-
den meegedecld. Enz.

Nr. 41 Gerechtshof te Amsterdam, 19 januari 1995
{Beeldspraak)
Mrs. L. Frijda, D.H.M. Pecperkorn en G.]. Visscr

Art. 874 en 740! BW f° art. s Hew

Beeldspraak vordert in dit geding schadevergoeding van de Kamervan
Roophandel omdai de Kamer bif de witvoering van de opdvachi tol hel ver-
richten van cen handelsnaamonderzoek toerckenbaar §s tekertgeschoten
en wel doordat zif haar niet hecft ingelicht over de inschrijving bij de Ka-
mervan Koophandetvoor t'wenteenSalland van de handelsnaam 'Beeld-
spraak’ door Lazet, Voor de beoordeling van die vordering is niet van be-
lang of het Beeldspraak op grond van het bepaalde in art. 5 Handels-
naamwet al dan niet viij stond de handelsnoam "Beeldspraak’ te voeren.
Gezien de strekking van de opdracht kon de Kamer van Koophandel it
volsraan met her vermelden van de te Heemstede reeds onder de nagm
‘Beeldsprank’ gevestigde onderneming muaar was ook de informatic dat er
te Hengelo reeds cen onderneming "Beeldspraak’ was ingeschveven rele-
vairt voor de door Beeldspraak naar aanleiding van het onderzoek te fe-
men beslissing,

Avt. 6:231 aqnhefen onder c BW

Beroep van de Kamer op vrijtekening in haar algemene voorwaarden
verwerpen omdat deze cerst aan Beeldspraak zifn tocgezonden bif ket ver-
slag nadat de kamer de opdracht had aanvaard en uitgevoerd.

Art. 696 BW

Berekening van de door Beeldspraak— dic genoodzaake was haar uan-
delsnaam te wijzigen — geleden vermogensschade, ten dele ex acquo et
bono.

De vof Becldspraak te Amsterdam, appellante. procurcur mr.
H.P. Vos,

tegen

e Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te
Amsterdam, geintimeerdce, procurcur mr. M.E. Wallheimer.

a Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 22 juli 1g92 (mr.
E. Steffan-Bakker)

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (vol-
doende) weersproken alsmede op grond van de in zoverrc nict
berwiste inhoud van overgelegde bewijsstukken staatin dit ge-
ding het volgende vast:

a Eiseres is een onderneming welke adviseert inzake communi-
catic en reclame. Zij heeft op 17 augustus 1990 aan gedaagde
verzocht em instelling van een handelsnaamenderzoek metbe-
trekking tot de handelsnamen Beeldspraals, Favlov en Reflac-
tion voor een vennootschap in Amsterdam actief op het gebied
van het verstrekken van communicatie-adviezen.

b Gedaagde heeft daarop een landelijk onderzoek doen instel-
len en schreef vervolgens bij briet van z9 augustus 1990 aan ci-
SCICS:
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Oniderwerp: de voorgesielde benamningen:
1 Beeldspraak

2 Pavioy

3 Reflaction

van een vennootschap te Amsterdan,

Mijnheer,

I antwaord op ww faxbrief d.d. 20 cugustus 1990, delen wif 4 mede, dat
withetdoorons ingestelde onderzoek, waarbij deandere Kamers van Koop-
handel en Fabricken in Nederland zifn gehoord, is gebleken dat zijn inge-
schreven:

a deonderneming: Beeldspraak, gevestigd te Heemstede; seort van bedrijf:
Jreelance jonrnalisiiek met spectalisatic audio-visuele middelen, recense-
ren en aezondheidszorg.

b de besloten vennootschap: Pavlov BV, statutair gevestigd te Den Bosch,
Jeitelifk te Vught; soort van bedriif: de exploitatie van horecabedrijven, de
verkrijging. het bezit. her beheer en de vervieemding van effecten, onroe-
rende goederen, schuldvorderingen en andere vermogenswaarden, het ver-
krifgen van-, ket deelnemen in- of iwet evernemen van aindere onderne-
mingen.

¢ de besloten vennootschap: P. Puviay B.Y,, gevestigd te Nijmegen; soort
van bedriif: het uitoefenen van de orthopedische chinurgische prakidik te
Nijnegen.

d de onderneming: Reflaction, gevestigd te Cindhoven en diverse andere
plaatsen in Nederland; soortvan bedrijf: de exploitaiie van kado-winkels,
de verkoop van luxe papierwaren ¢in kado-artikelen, fumilicdrukwerken
en kleinhandelsdrukwerk, alsmede het declnemen in-, financieren vamn-,
directie voeren over- of op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij onder-
nemingen en vennootschappen. Hicrboven hebben wif con overzicht sege-
ven van de nagr ons inzichs meest relevanre namen die uit ons onderzock
naarvoren kwamen.

Naar onze mening bestaar tegen de sub 1 voorgestelde naan bezwaar, op
grond van het voarkomen van de onder a genoemde naain. Naar onze me-
ning besiaat tegen de sub 2 voorgestelde naam geen overwegend bezwaar,
mits cen aanduiding van de statutaire vestigingsplaats en cen aandui-
ding van de exacte bedriffsuitocfening aan de naam wordt roegevoegd.
Naar enzemening bestaat tegen de sub 3 voorgestelde naam geen overwe-
gend bezwaar, mitseen ecanduiding van de exacte bedrijfsuitoefening aan
de naam viordt toegevoegd.

Wij attenderen & voorts op de aan onumezijde van pagina 1 vermelde op-
merkingen betreffende het handelsnaamadviesen onze aansprakelifkheid
in dezen.

Wij verzoeken u., de kesten van her onderzoek ad [ 125,— over rc maken
door middet van de fakiuur die u scparaat zal worden tocgezonden.

Op dc achterzijde van pag. 1 van deze brief staat het volgende
vermeld:

Opmerkingen berreffende her uitgevoerde handelsnaam-onderzoek Arii-
kel 5 van de | landelsnaamwet luidt:

"Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming
onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd
werd, of dic van diens handelsnaam slechis in geringe mate afwijki, een
en ander voorzover dientengevolge. in verband met de aard der befde on-
deriemingen en de plaats waar zif gevestigd zijn, bij het publick verwar-
ring tussen dic ondernemingen te duchten is.”

Alle handelsnamen die worden gevoerd worden dus door dc Handels-
naamwet tegen verwarring bescherind, ongeacht of die namen zijn gere-
aistreerd. Deze bescherming geldt volgens de jurisprudentie ook voor ie
handelsnainen dic thans nict meer, maar in het recente verleden nog wel
werden gevoerd. Voores blifke uit de jurisprudentic dat de "aard’ van de
onderneming en de "vestigingsplouts’, begrippen zéin die ruim dienen te
worden opgevat.

In het door de Kamers van Koophandel witgevoerde onderzock zijn atleen
dic namen die thans werden gevoerd en als zodanig in het Handelsregis-

ter ziin geregistreerd, betrokken,

Rij het onderzock is in de cerste plaats uitgegaan van de schrijfwiize van
het (de) kenmerkende element(en) van de voorgestelde naam, Verwarring
kan echrer ook worden veroorzaakt deor (Rlank-)verwantschap tussen na-
men. Dit aspect werd z6 goed mogeliik in fiet onderzoek berrokken, maar
een onderzoek hiernaar kan nooit uitpuitend zijn.

Voorts werd met belrekking tot de gelijke(nde) namen nagegaan of in ver-
band met de aard en de vestigingsplaars van de betreffende onderneming
een kans op verwarring met die onderneming re duchten is. Een oordeel
hierover is subjectief, omdat er sprake isvan de inschatting van een kans
aan de hand van nict vastomlijnde begrippen. Hierbij zijn wij bovendien
afhankelijk van hetgeen rerzake op het moment van her onderzoek in her
Handelsregister staat ingeschreven e van hetgeen door i bij de aainvraag
werd opgegeven.

Tict bovenstaande houdt in dat, hoewe! het onderzoek met de grootst mo-
gelijke zorgvuldigheid werd uitgevoerd, het deor ons uitgebiachte advies
nooit een uitspraak in absolute zin over de toelaatbaarheid van een hai-
delsnaam kan zijn, Het blijft mogelijk dat cr op enig moment toch bezwa-
ren tegen een deor ons toelaatbaar geachte handelsnaam zullen blijken te
bestaan.

Wi kunnen dan ook geen enkele gansprakeliikheid ganvaarden. Voorts
wijzen wif u erep dat, ingevolge artikel sa van de Handelsnaamwet, cen
handelsnaam ook niel in strijd mag zijn mer bestaande merken. Of hier-
van sprake is, is mict door ons enderzocht, maar dient door u zelf, rechi-
streeks of via con merken- en/of octrooibureau te worden nagesaan bij het
Benelux Merkenbureau te s-Gravenhage.

¢ Eiseres heeft vervolgens met de in deze brief genoemde Tim-
mer te Feemstede (thans te Vogelenzang), overeenstemming
bereikt over het gebruik van de handelsnaam Beeldspraak door
eiseres. Dit gebruik werd haar uitdruldkelijk toegestaan, waarna
ciseres haar werkzaamheden is gestart onder deze benaming.

d Bij brief van 3 december 1990 schreef H.G. Lazet, h.o.d.n.
Beeldspraak audiovisuele comumunicatie, aan eiseres:

tn het jongste nummer van Adformatie las ik de aankondiging van uw
activiteiten onder de handelsnaam *Beeldspraal’ met als toevoeging:
‘Compagnons in conumunicatie’. Naar aanleiding hiervan en in overleg
met mijn adviseur bij het handelsregister, breng ik u het volgende ter kei-
5is.

Sedert 16 april 1987 voer ik als geregisireerde handelsnaam voor mijn
bedriff: ‘Beeldspraak’, met als toevoeging: audio-visuele communicaile.
Mijn insclivijvingsnwmmer in het handelsvegister bij de Kamer van Koop-
handel te Hengelo is 56294.

1k neem aan dat de naamkeuze bij 1w registralic Le goeder trouw is ge-
schied. tchter, uit wwvoornoemde aankondiging maak ik op dat uw werk-
gebied hetzelfide beslaat als het mijne en de aard van uw activiteiten ge-
[ijksoortig is aan de miine. De door u in gebruik genomen handelsnaiiei
zal dan ook engetwijfeld verwarring wekken in ons gemeenschiappelifk
werkgebied.

Om dit te voorkomen verzoek ik u Tierhif dringend ww handelsnaam véor
31 december a.s. zodanig tc hebben gewijzigd dar geen verwarring meer
kan optreden. Tk verzoek u tevens, als bevestiging daarvan, mij medio

Januari 1991 cen wirtreksel van het handelsregister toe re zenden waarin

uw gewijzigde handelsnaam is vermeld.

(Wellicht is de naam "Metafoor’ iets voor u?)

Ik neem qan dai v de redeliskheid en de ernst van mijn verzock onderkent
en tot de door mij verlangde wiiziging zult overgaan binnen de door mifj
gestelde tevmiin zodat ik mif niet genoedzaakt zal zien. verdersaande
stappen te ondernement.

Deze onderneming stond sedert 16 april 1987 ingeschreven bij
de KvK te ITengelo met de handelsnaam Beeldspraak.
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2 Eiseres vordert de vercordeling van gedaagde tot betaling van
[ 71.000,—metrente, buitengerechrelijke kosten en verdere pro-
ceskosten. Daartoc stelt zij dat gedaagde wanprestatie heeft ge-
plcegd bestaande uithet niet vermeld hebben van het ingeschre-
ven staan van de hiervoor onder 1 d genocmde "Hengelose
Beeldspraak’, tengevolge waarvan zij schade hecft geleden.

3 Gedaagde berwist dat zij wanprestatie heeft gepleegd. Zij stelt
de beschikbaarheid van de namen tc Amstcrdam te hebben on-
derzochten alle Kamers van Koophandel te hebben aangeschre-
ven met het verzoek om de beschikbaarheid van genoemde na-
men in de desbetreffende regio te onderzoeken. Tegen het
gebruik van dc naam Becldspraak heeft gedaagde bezwaar ge-
maakt op grond van de (toen} te Heemstede gevestigde onder-
neming. Het voeren van de handelsnaam beeldspraak is gezien
de oudere rechten van deze onderneming nog steeds in strijd
mct artikel 5 van de Handelsnaamwet.

Mocht er sprake zijn van wanprestatie dan beroept gedaagde
zich op het feit dat zij in haar brief aansprakelijkheid voor het
door haar verrichte onderzock nitdrukkelijk hecfr uitgesloten.
Inschrijving in het Handelsregister is geen vaorwaarde voor be-
scherming ingevolge de handelsnaamwet, ook daarbuiten
wordt bescherming genoten. Daarom kan gedaagde geen garan-
tie geven omtrent de beschikbaarheid van een handelsnaam.
Daar komt bij dat het cordeel of er bezwaar tegen een handels-
naam bestaat subjectief is. De vraag is of er naar het oordecl van
de rechter op grond van de te Hengelo gevestigde onderneming
bezwaar bestaat tegen het gebruik van de handelsnaam Beeld-
spraak voor een te Amsterdam gevestigde onderneming. Gelet
op de verschillende plaatsen van vestiging, dec verschillende
bedrijfsomschrijvingen (tc Amsterdam het vervagrdigen van
communicaticconcepten en verstrekken van communicdticadvics en te
Hengelo een audiovisuee! adviesbureau) en de afwijking van beide
handelsnamen {de volledige naam van ciscres luidt Beeldspraak
compagnons in communicatic) is het bexwaar van de te Hengelo ge-
vestigde onderneming niet zonder meer gerechtvaardigd.

4.1 Uitgangspunt is dat het krachtens artikels van de
Handclsnaamwct verboden is een handelsnaam te voeren die
reeds eerder door een ander werd gevoerd, voorzover cr verwar-
ring tussen beide ondernemingen is t¢ duchten in verband met
dc aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij geves-
tigd zijn.

Partijen zijn het er blijkens hun stellingen over cens dat Tim-
mer te Vogelenzang de handclsnaam Beeldspraak eerder voerde
dan eiseres en dat gebruik van deze handelsnaam door beide
ondernemingen verwarring bij het publiek teweeg zou kunnen
brengen.

Het stond ¢n staat ciscres dan ook niet vrij de bandelsnaam
Beeldspraak te voeren, nu zij daarmee in strijd met bedoeld arti-
kel 5 handelt.

4.2 Dc omstandighcid dat eiseres met Timmer is overeengeko-
men dat zij de handelsnaam Beeldspraak mocht gebruiken is
onvoldoende om dit verbod te ontgaan. Artikel 5 is immers
—zoals gedaagde terecht heeft aangevoerd — niet alleen voor de
betreffende ondernemingen bedoeld doch tevens ter bescher-
ming van het publiek tegen verwarringsgevaar doordat twee af-
zonderlijke ondernemingen mect dezelfde aard van werkzaam-
heden onder dezelfde handelsnaam naar buiten treden.

4.3 Nu vast staat dat gedaagde eiseres heeft gewezen op dit be-
zwaar, is daarmee gegeven dat gedaagde zich nict aan wanpres-
tatics heeft schuldig gemaakr door deenkele omstandigheid dat
gcedaagde ciseres niet heeft gewezen op het bestaan van een
tweede onderneming die wellicht eveneens een eerder recht op

het vocren van de handelsnaam Beeldspraak zou kunnen clai-
men.

5 Het voorgaande leidt er toe dat de vordering niet kan worden
toegewezen en het overige verweer geen bespreking behoeft,

Beslissing

Dc rechtbank:

—wijst de vordering af;

— veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure, tot heden
aan de zijde van gedaagde begroot ap f 3.940,—;

—verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voor-
raad. Enz.

b Tussenarrest Gerechtshof t¢ Amstcrdam, 28 april 1994 (mrs.
L. Trijda, P.C. Kop en D.I.M, Peeperkorn)

4 Behandeling van de grieven

4.1 Beeldspraak vordert in dit geding schadevergoeding van de
Kamer van Koophandel omdat de Kamer bij de uitvoering van
de opdracht tot het verrichten van een handelsnaamondcrzoek
toerckenbaar is tekortgeschoten en wel doordat zij haar niet
heeft ingelicht over de hiervoor in 3.2 onder (h) bedoelde in-
schrijving van de handelsnaam “Beeldspraak” door Lazet.

4.2 Metrecht komt Beeldspraak met gricf 11 op tegen de motive-
ring waarmee de rechtbank haar vordering heeft afgewezen.
Voor de becordeling van die vordering is immers niet van be-
lang of het Beeldspraak op grond van het bepaalde in artikel 5
Handelsnaamwetal dan nict vrij stond de handelsnaam *Beeld-
spraak’ re voeren.

4.3 Grief II heeft dan ook succes. Het hof dient derhalve op-
nicuw, zoals ook met gricf 1 wordt betoogd, te beoordelen of de
Kamer in hetuitvocren van die opdrachit toerekenbaar is tekort-
geschoten.

4.4 Die vraag beantwoordt het hof bevestigend. Zoals dc kamer
zclf formuleert, ging het bij dit onderzoek om de "beschilkbaar-
heid’ van de handelsnaam "Beeldspraak’. Dat betekent dat de
opdracht ertoe strekte Beeldspraak van de informatie te voor-
zien aan de hand waarvan zij kon beoordelen of cr (gegronde)
bezwaren bestonden — in het bijzonder in verband met het be-
paalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet — dat zij deze han-
delsnaam veor haar onderneming, een communicatic-
advieshureau, zou gaan gcbruiken.

4.5 Gezien de strekking van de opdracht kon de Kamer van
Koophandel niet volstaan met het vermelden van dc tc Heem-
stede reeds onder de naam ’Beeldspraak’ gevestigde onderne-
ming maar was ook de informarie dat er in Hengelo reeds een
onderneming *Beeldspraak’ was ingeschreven relevant voor de
door Beeldspraak naar aanleiding van het onderzock te nemen
beslissing. Dat kKlemt tc mecer nu de aard van de onderneming
overeenkomsten vertoonde (communicatieadviesbureau tegen-
over audio-visueel adviesbureau) en het hier gaat om ondcr-
nemingsactiviteiten dic zich naar hun aard niet tot lokale acti-
vitciten plegen tc beperken.

4.6 De Kamer van Koophandel heeft gesteld dat zij dc informa-
tie over de inschrijving van de te Hengelo gevestigdc onderne-
ming nict heeft gecnoemd omdai zif de te Heemstede gevestigde onder-
neming gezien de plagtsen van vestiging (Amsterdam en Heemstede) en
de bedriffsacriviteiten relevanter achtte. Het hof leidt hicruit af dat
de Kamer de betreffendc informatic weél van de Kamer voor
Twente en Salland had ontvangen, maar bewust heeft besioten
die informatie niet naar haar opdrachtgever door te spelen.
Daarmee heeft de Kamer, gezien de in 4.5 genoemde punten
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van overechstemming, de onderhavige opdrachrt niet juist uit-
gevoerd.

4.7 De Kamer heeft zich verweerd door te stellen dat zij nict kan
instaan voor dcvolledigheid van haar onderzoek omdat ook on-
dernemingen die niet zijn ingeschreven zich op artikel s
Handelsnaamwet kunnen beroepen, terwijl zij wat betreft cl-
ders genomen inschrijvingen afhankelijk is van haar zuster-
karners, Nu er van moet worden uitgegaan dat de Kamer over de
onderhavige informatie uir Hengelo beschikee, treft dit verweer
geen doel.

4.8 De Kamecr heeft voorts gesteld dat zij in het kader van de
opdracht niet was gehouden landelijk informatic in tc winnen.
Daargelaten of hetin een tijd waarin veel ondernemingen (voor-
zaver in verband met dec Handclspaamwet van belang) landelijk
opereren, voor een ondernemer intcressant zou zijn uitsluitend
over inschrijvingen in de regio van zijn vestiging te worden in-
gelicht, gcldt dat de Kamer de onderhavige opdracht nu een-
maal heelt opgevat als een verzock om ccn landclijk onderzoek
en dat zij de uitslag van haar onderzoek ook als zodanig heeft
gepresenteerd.

4.9 Voor zover de Kamcr van Koophandcl heeft bedoeld te stel-
len dat de opdracht er slechts toe strekee dat Beeldrecht van haar
advies kreeg over de vraag of het haar was toegestaan de betref-
fendc handclsnaam te voeren en dat zij geen wanprestatic heeft
gepleegd omdat haar advies, gezicn de reeds aangetroffen in-
schrijving re Heemstede, op zich juist was, stuit dit verweer af
op hetgeen hicrvoor in 4.4 is overwogen over het (door de Ka-
mer kennelijk ook als zodanig begrepen) doel van een opdracht
als deze. Het betreft hier een opdrachr tot een onderzock —in
haar voornoemde brief van 29 augustus 1990 heeft de Kamer
het ook over een “onderzock’ — ¢n nict, althans niet in de eerste
plaats een verzoek om een advics. Bovendien voert de Kamer
zclfaan dat een advies over de toelaatbaarheid van een handels-
naam steeds subjecrief is en het laatste woord over die toelaat-
baarheid door de rechter wordt gesproken. (Wat daarvan zij, dit
zou een reden te meer zijn geweest de aangetroffen inschrijving
te Hengelo aan Becldspraak te melden.)

4.10 Wart haar aansprakclijkheid betreft, heeft de Kamer van
Koophandel; zich er op beroepen dat zij zich heeft vrijgetekend
door de hiervoor in 3.2. onder (d) vermelde clausule op de ach-
terzijde van haar brief van 29 augustus 1990, waarin zij verslag
aan haar opdrachtgever van haar onderzock deed.

4.11 Naar Beeldspraak echter terecht in haar memorie van grie-
ven heeft aangcvocerd, is deze vrijrckening niet overeengeko-
men. De kamer heeft haar algemene voorwaarden (opmerkingen
betreffende her uitgevoerde handelsnaamonderzoek) eerst aan Beeld-
spraak tocgezonden nadat zij de opdracht had aanvaard en uit-
gevoerd, immers toen zij het endcrzock reeds had verricht en
daarvan verslag deed.

4.12 Gesteld noch gebleken is dat de Kamer haar algemene voor-
waarden voordicn aan Becldspraak heeft toegezonden of dat zij
Beeldspraak anderszins in staat heeft gesteld daar voor of bij het
sluiten van de overeenkomst kennis van te nemen. Evenmin is
gesteld of gebleken dat Becldspraak geacht moet worden reeds
met de algemene voorwaarden bekend te zijn, bijvoarbeeld
doordat zij cerder cen dergelijk onderzoek bij de Kamer had
aangevraagd of omdat die voorwaarden moeten worden be-
schouwd als een -in 1990 - bij opdrachten als dc ondcrhavige
bestendig gebruikelijk beding.

4.13 De Kamer heeft nog aangevoerd dat beeldspraak geacht
moet worden met het roepasselijk zijn van dec algcmene voor-
waarden te hebben ingestemd, omdat zij de factuur van de Ka-
mer voor het onderhavige onderzoek heeft betaald. Uit het (en-
kele) feit dat Beeldspraak aan haar verplichting tot betaling

heeft voldaan, kan niet worden afgeleid dat reeds daarom be-
doelde voorwaarden niet tot het overeengekomene behoorden.

4.14 Nu de Kamer is tckortgeschoten in het uitvoeren van het
onderhavige handelsnaamonderzoek en zij voor de schadelijke
gevolgen van die tekortkoming jegens Beeldspraak aansprake-
lijk is, komt dc schadevordering van Beeldspraak aan de orde.
4.15 Aan deze vordering, die sluit met cen bedrag van
f 71.770.60,kennelijk afgerond op [ 71.000, ,legt Beeldspraak
ten grondslag dat zij zich genoodzaakr zier om als gevolg van
her eerder gebruik van de handelsnaam door Lazet een andere
handclsnaam te voeren, haar eerdere pr-inspanningen vruchte-
1oos zijin gebleken, zij inkomsten derfr doordar zij geruime tijd
geen acquisitie zal kunnen plegen en de goodwill dic zij als
jonge, veelbelovende onderneming heett opgebouwd, voor een
groot decl zal verliezen, Beeldspraak heeft deze vordering bij
conclusic van replick gespecificeerd, zij het zonder opgave te
doen van de door haar alzonderlijk gevorderde buitengerechte-
lijke kosten.

4.16 DeKamer van Koophandel heeft de vordering gemotiveerd
bestreden. Zij heeft aangeveerd dat Beeldspraak haar naam nict
heeft gewijzigd en dat niet is aangetoond dat zij haar naam moet
wijzigen. De Kamer acht geenszins aannemelijk dac de bezwa-
ren van de Hengelose onderneming gegrond zijn. Bij conclusic
van dupliek heeft de Kamer, tenslotte, ook de door Beeldspraak
gegeven specificatic aangevochten en justificatie verlangd.

4.17 Beeldspraalk acht de aanspraken van de in Hengelo onder
de naam “Beeldspraak’ gevestigde onderneming wel degelijk
gerechrvaardigd. Zij zal, naar zij stelt, haar naam dienen te wij-
zigen. Slechts omdat zij daartoe nict over voldocndc financicle
middelen beschikt, heeft zij dat nog nier gedaan. Becldspraak
heeft haar schadevordering verder niet met bewijsstukken
—zoals jaarstukken, accountantsrapporten, nota’s— onder-
bouwd.

4.18 Het hof acht zich niet voldoende ingelicht om over de scha-
devorderingtebeslissen. Nupartijen hun debat kennelijk voors-
hands hebben toegespitst op de aansprakelijkhcidsvraag, zal
her hof Beeldspraak in de gelegenheid stellen haar schadevor-
dcring nader tc onderbouwen en te reageren op het door de Ka-
mer terzake gevoerde verweer. Daarbij wenst het hof in het bij-
zonder van Beeldspraak re vernemen of zij een andcrc
handelsnaam is gaan voeren en zo nee, waarom niet en hoe zich
dit verhoudt tot dc door Lazet reeds in december 1990 tegen
haar gerichte aanschrijving. Voorts dient Beeldspraak haar jaar-
stukken over de jaren die voor de beoordeling van haar vorde-
ring van helang zijn, vergezeld van een verklaring van haar ac-
countant, over te leggen alsmede de anderc bewijsmiddelen
waar over zij beschikt.

4.19 Het hof zal dc zaak naar de rol verwijzen teneinde Beeld-
spraak in de gelegenheid te stellen deze intichtingen bij akte te
geven. De Kamer van Koophandel zal vervolgens in de gelegen-
heid worden geboden bij antwoord-akte te reageren.

4.20 Hethof zal iedere verdere beslissing aanhoudcen,

5 Beslissing

Het hof:

5.1 draagt Beeldspraak op bij akte inlichtingen te verstreklen
over haar schadevordering en deze met bewijsstukken te staven
(zie hiervoor 4.18),

5.2 verwijst de zaak daartoe naar de rolzitring van donderdag 2 junt

1994,
5.3 houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.
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clict Hof, enz.

2.5 Het volgende wordt voorop gesteld:

(i} Naar uit het tussenarrest van 28 april 1994 voortvloeit, was
Beeldspraak, gezien de bezwaren van de eerder te Hengelo on-
der die handelsnaam gevestigde onderneming in verband met
het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet, (redelijker-
wijs) gchouden haar handelsnaam te wijzigen. De gevolgen
daarvan zijn derhalve aan de wanprestatie van de Kamer van
Koophandel toe te rekenen.

(ii) Bliikens het door beeldspraak overgelegdce uittreksel uit het
handclsregister van de Kamer van Koophandel van s november
1991 (productie 2 bij akre) heeft Beeldspraak, naar de kamer ook
niet langer heeft betwist, omstreeks dic datum haar handels-
naam gewijzigd in ’Adtension’.

(iii) Cen dergelijke wijziging van de handelsnaam van een on-
derneming brengt naar haar aard kosten met zich. Het verweer
van de Kamer dat Beeldspraak geen schadc heeft geleden, worde
dan ook gepasscerd.

{iv) De door Beeldspraak thans verstrekte inlichtingen en de
door haar overgelegde bewijsstulkken bieden voldoende aan-
knopingspunten om de gevorderde schade, gezien de aard er-
van, tc begroten. Mitsdicn is er niet voldoende grond om, zoals
de Kamer verzoekt, eerst een deskundigenbericht te gelasten.
(v) Voor de berekening van haar schadevordering hantcert
Becldspraak als uitgangspunt een vuttarief van f 150,— Daar-
vanbrengtzij voor het berekenen van haar schade 70%, derhalve
F10s5,— in rekening. Dit is, gezien de aard van dc werkzaamhe-
den die Beeldspraak in eigen huis uitvocerde, redelijk. Liet hof
zict in de enkele vermelding van een uurtarief van f 100, 0p
ccn door Beeldspraak verzonden factuur (productie 8 bij akte)
niet voldoende reden om, zoals de Kamcr voorstaat, uit te gaan
van laatstgenoemd bedrag ¢n om dir ter berekening van de
schade van Beeldspraak nog eens met 30% te verminderen tot
fro,-.

2.4 Het gaatom de volgendc posten (gevolgd worden deaandui-
dingenin alinca 21 van dc akie).

1. uren besteed aan néeuwe naam f 12,285, -

Deze post betreft de rijd besteed aan het bedenken van cen
nicuwc handclsnaam. Dc vordering is gebaseerd op 117 uur, te
weten 13 naamscessies van drie uur met drie personen. De rede-
liikheid van dit aantal uren wordt niet voldoende onderbouwd
door de brief van Globrands van 24 mci 1994 (productic 7 bij
akte) dic, zoals de Kamer opmerkt, dekosten van de gehele’ope-
ratic’ lijkt te betreffen. Redelijk wordt geacht 40 uur x [ 105,—,
zodat van dit bedrag toewijsbaar is: f 4.200,—.

1.0 handelsnaamonderzoeken f 1.240,—

De post betreftvier facturen vande Kamer vanieder [ 310,--voor
onderzoelen ten behoeve van een nieuwe handelsnaam naar d¢
namen 'Blikopener, Spark, Arttension’ en de uitcindelijk geko-
zen naam Adtension’. De opdrachten werden gegever in de pe-
riode maart-seprember 1991. Beeldspraak behoefte haar keuze
van een nieuwe handelsnaam niet te beperken tot cerder door
haar bedachte namen. De verdere bezwaren van de Kamer tegen
dit nict buitensporige bedrag aan kosten worden als onredelijk
gepasseerd. Toewijsbaar is derhalve: | 1.240,—.

2.0 concipiéren nicuwe hutisstifl [ 6.500,—

Uit het door Beeldspraak overgelegde briefpapier met het logo
"Beeldspraalc” in vergelijking met het briefpapier met het logo
'Adtension’ {producties 1 en 8 bij akte) komt voldoende naar
voren dat Beeldspraak in verband met het wijzigen van haar
handelsnaam inderdaad een nicuwe huisstijl heeft ontworpen.
Aan de hand van het betrettende, door Becldspraak overgelegde
gedeelte van de honorariumrichtlijnen bNQ (productie 13 bij

akte) wordt de met het concipiéren van de huisstijl gemocide
tijd begroot op 30 uur, zodat tocwijsbaar is: f 3.150,~.

2.bdoen uitvoeren van nicuwe huisstijl f 3.840,—

De post betreft het laten vervaardigen van nieuw drukwerk. Het
bedrag wordt gejustificeerd door de nota van de drukker (pro-
ductic 12 bij aktc). Dc aantallen van de eerste aanmaak zijn re-
dclijk. De post is toewijsbaar: f 3.840,—

s conciptéren mailing [ 2.500,~

Het ontwerpen en drukken van cen mailing is voldoende geju-
stificcerd door de nota van de drukker van 31 december 1991
voor "drukwerk en werktekening mailing’ (productic 11 bij
akte), terwijl het ook in de redce ligt dat cen onderneming haar
relaties over haar nicuwc handclsnaam en huisstiji inlicht. De
ontkentenis bij gebrek aan wetenschap door de Kamer, dat een
mailing is verzonden omdar er geen exemplaar van is overge-
legd, moet dan ook zls nict gecmotiveerd worden gepasseerd.
Het hedrag van f 2.500,— dat Beeldspraak voor het concipiéren
van de mailing vordert, correspondeert met ongeveer 25 uur.
De Kamer heeft niet voldoende weersproken dat her opstellen
van ccn mailing zorgvuldig dient te geschieden en dat, gezien
de aard van dec ondernemingsactiviteiten van Beeldspraak, het
bericht — naamswijziging — dat zij haar relaties moest zenden,
precair was en bijzondere zorg behoefde. Tegen dicachtergrond
is de bestede tijd redelijk. De post is toewijsbaar; f 2,500,

3.b doen uitveeren mailing f 3.390,

De post wordt aangetoond door de hiervoor onder 3.a genocmde
nota van de drukker. Zij is tocwijsbaar: f 3.390,—.

3.¢ portokosten mailing f 640,—

Een mailing aan 400 relaties moet als bescheiden en in overeen-
stemming met de —beginnende— aard van de ondcraciming
worden beschouwd. e post is tocwijshaar: f 640,—.

4 concipigren en verzorgen persberichten f 1.050,-

De Kamer voert terecht aan dat niet van het verzenden van een
persbericht is gebleken. Dat een —van de tekst van dc¢ mailing
afwijkend — persberichr is uitgegaan, ligt voor een beginnende
onderneming als Beeldspraal ook niet aanstonds in de rede. De
post is bij gebreken van voldoende onderbouwing nict toewijs-
baar.

§ herinschriiving relatiebestanden § 2.100,

Voor deze post voert Beeldspraak zo uur op. De Kamer betwist
niet dat werkzaamhedcn van deze aard mocsten worden ver-
richt, maaracht opgevocrde aantal urente hoog. Het hofacht 10
uur % f 105,— redelijk, zodat toewijsbaar is: f 1.050,~.

& tnkomstenderving stitleggen acquisitic f 28.179,— en

7 schade aan goodwill f 20.000,~

Dczeposten zullensamenworden behandeld. Watde eerste post
betrelt, stelt Beeldspraak dat zij vanaf december 1990 tot ja-
nuari 1992z geen acquisitie voor haar onderncmingsactiviteiten
hecft verricht, zoals door middel van mailings, brochures of ad-
vertenties. Waar het hot begrijpt, was dat een gevolg van het feit
dat Beeldspraak haar handelsnaam wegens de aanspraken van
de te Hengelo gevestigde onderneming in ieder geval niet meer
"actief” kon gebruiken. Beeldspraak schat de daardoor ontstane
bruto-schade op 50% van de omzetgroei in 1992. Met betrck-
king tot dc tweedce post stelt zij schade te hebben geleden, om-
datde door haar opgebouwde naamsbekendheid verloren is ge-
gaan en omdat haar immago als jong bedrijf op het gebied van
reclame- en communicatie-adviezen is beschadigd, nu zij al na
cnkele maandcen haar handelsnaam moest wijzigen. De daar-
door ontstane schade drukt zij uit in een steltpost’.

De Kamer van Koophandel heeft niet betreden dar Beeldspraak,
zoals zij stelt, haar acquisitic-activitciten in de bedoelde periode
van ruim een jaar (1991) heeflt stilgelegd, Zij betwist dat Beeld-
spraak in de korte tijd van haar bestaan goodwill had opgc-
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bouwd. Zij vecht — naar het hof begrijpt: de cijfermatige — basis
van beide posten aan. Dit laatste moet worden onderschreven.
Uit dedoor Beeldspraak overgelegde jaarstukken 1990, 1991 en
1992 (productie 3, 4 ¢n 5 bij aktc) blijkt dat de omzet in de aan-
loopperiode in 1990 f 17.060,— heeft bedragen om vervolgens
van f 239.527,—in 1991 te groeien naar f 332.546,—in 1992. Uit
die cijfers komt gcen omzetderving en een dientengevolge ont-
stane winstderving wegens het uitblijven van actieve werving,
naar voren. De goodwill is voor het eerst in 1992 geactiveerd, en
wel voer f 2.000,~, toen de nicuwe handelsnaam *Adtension’
reeds in gebruik was. Het is nietaannemelijk dat een beginnend
bedrijf als Beeldspraak ten tijde van de naamswijziging reeds
een zodanige goodwill had opgebouwd, dat deze zich in een
geldbedrag laar vitdrukken.

Maar ook al kan aan de hand van dc jaarstukken geen schade in
de hier bedoelde zin zichtbaar worden gemaakt, aanncmelijk is
dar Beeldspraak, doordat zij geen actief gebruik van haar han-
delsnaam kon maken, enige schadc, in dc vorm van een handi-
cap in deconcurrentie met andere, soortgelijke kleine onderne-
mingen —een ervaringsfeit is dat er daarvan veel zijn - heeft
opgelopen. Evenzeer is aannemelijk - het is door de Kamer ook
niet gemotiveerd weersproken — dar de gedwongen naamswij-
ziging van Beeldspraak, zo kort na de aanvang van haar activi-
teiten, schadc heeft toegebracht aan haar goede naam bij haar
relaties, juist vanwege dc aard van die activiteiten.

Nu derhalve wél moet worden aangenomen dat Becldspraak
schade in dc door haar bedoelde zin heeft geleden, maar ander-
zijds de omvang van die schade niet nauwlkeurig kan worden
vastgesteld, wordt de schade, in dc zin van posten 6 en 7, ge-
schatop f 10.000,-.

Teruggerekend, zou dit — voor beide posten samen — toe te wij-
zen (netto)schadebedrag neerltomen op een gemiste omzet in
deordc van, ruw geschal, f 800.000,-(ccn bruto-winstmarge in
1991 van ongeveer 25% en inkomstenbelasting naar een tarief
val 50%),

2.5 Uit het hiervoor in 2.4 overwogenc volgt dat de schade van
Beeldspraak als gevolg van de wanprestatie van dekamer bij her
uitvoeren van de opdrachr tot een handelsnaamonderzoek in
totaal wordt begroot op f20.010.— + [10.000,— zijnde
f30.010,—.

2.6 Het is redclijk dat aan Beeldspraak ook de kosten van het
verkrijgen van voldocning buiten rechte worden vergoed, nu zij
daartoe immers een advocaat opdracht hecft mocten geven.
Deze kosten worden aan de hand van het incassotarief van de
Nederlandse orde van advocaten begroot op f z.750, . Dit be-
drag is ook overigens rcdclijk, nu aanncmelijk is dat Beeld-
spraak ook de kosten van het juridisch advies dat aan dc cerste
bricfaan dc Kamer vooraf zal zijn gegaan, heeft moeten dragen.
2.7 Bij gebreke van betwisting is over dc hoofdsom de wettelijke
rente toewijsbaar vanaf de door Beeldspraak genoemde datum
van 22 maart 1991.

3 Slotsom

3-1 Dc gricven hebben succes. Het vonnis waarvan beroep zal
mocten worden vernietigd.

3.2 De door Beeldspraak geleden schade zal worden toegewe-
zen tot een bedrag van §30.010,—, te vermeerdercn met
1 2.750,—buitengerechtelijke kosten en met de werttelijke rente
vanaf 22 maart 1991.

3.3 De Kamer van Koophandel zal, nu zij in overwegende mate
in het ongelijk is gesteld, de kosten van het geding in beide in-
stanties moeten dragen.

4 Restissing

het hof:

4.1 vernietigd het vonnis waarvan beroep,

en, opnicuw rechtdocnde,

4.2 veroordeelt de Kamer van Koophandel aan Beeldspraak te
betalen [ 30.010,~{...)en f 2.750,— (...), te vermeerderen mert de
wettelijke rente over het bedrag van [ 30.010, - vanaf 22 maart
1991,

4.3 veroordeelt de Kamer van Koophandcl in dc kosten van het
geding in beide instanties, tot aan dit arrest aan de zijde van
Beeldspraale begroot op f 4.032,— voor de eerste instantie en
J 7.067,83 voor het hoger beroep,

4.4 verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.5 wijst af het mecr of andcers gevorderde. Enz.
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B ERICHTEN

Symposium ’Op de Bres voor Intcllcctucle Eigendom’

De Vereniging voor Auteursrecht organiseert op vrijdag 26 mei
2000 het symposium *Op de Bres voor Intellectuele Eigendom’
ter gelegenheid van het afscheid van prof. Herman Cohen Jeho-
ram als voorzitter van de Vereniging voor Auteursrecht. Tijdens
ditsymposium zal een aantal sprekers aspecten van intellectuele
eigendom aan de orde stellen, waarbij zij Herman Cohen Jeho-
ram als medestrijdcr of tegenstrever op hun pad hebben getrof-
fen.

Pregramima:

14:00-14:10 uur: Opening door symposium-voorzitter mr.
R.A.E. Stuyt.

14:10-14:30 uur: mr. R.L. du Bois: Een overspanning van dc
auteursrechtgedachrte.

14:30-14:50 uui: prof. W.R. Cornish: Filmrights and the Bri-
tish.

14:50-15:15 uur: prof. mr. A.A. Quacdvlieg: Databanken.
Theepauze.

15:45-16:10 uur: prof. F. Gotzen: Europese merkenrichtlijn en
dc wederverkoop van auto’s.

16:10-16:30 uur: mr. M. Asscher: Roem, Liefde, Rijkdom: drie
kleine misverstanden over het uitgeven van boeken.
16:30-16:45 uur: mr. R.J.Q. Klomp: Presentatie facsimile uit-
gave: 'Voordrachten over den eigendom van voortbrengselen
van den geest’ door mr. J. Heemskerk Az (1856).

16:45 uur: Formele overdracht voorzitterschap.

17:00 uur: Sluiting en borrel.

Plaats: Tinbergenzaal, Koninklijkc Nederlandse Academie van
Wetenschappen, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.
Inlichtingen en aanmeldingen: mr. E.A. Mout-Bouman, Nauta Du-
tilh, Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam (fax: 020-5414700).

Domeinnaam Dag

Op maandag 22 mci a.s. organiseert het Juridisch Post Acade-
misch Onderwijs, Universiteit Leiden, van 09.30-17.00 uur, een
Doemeinnaam Dag (Domeinnamen, naamnummers & metatags).

Als sprckers zullen optreden: dr. N.A.N.M. van Eijk, universi-
tair hoofdonderzoeker aan het Instituut voor Informaticrecht
van de Universiteit van Amstcrdam, mr. B.A. Kist, directeur
merkenbureau, mr. T.]. Oudcjans, universitair docent CRBI, Ka-
tholicke Universiteit Brabant, prof.mr. D.W.F. Verkade, hooglc-
raar Informatierecht en Intellectuele Eigendom, Universiteit
Leiden, en advocaat te Amsterdam, mr. D.J.G. Visser, universi-
tair docent Informaticrecht en Intellecruele Eigendom, Univer-
siteit Leiden, advocaat te Amsterdam, mr. H.W. Wefers Bettink,
advocaat te Amsterdam.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

— keuze en registratic van een Internet domeinnaam, procede-
ren in domeinnaamzaken, arbitrage over domeinnamen bij de
WIPO en elders, naamnummers: regelgeving en praktijk, Inter-
net en verborgen merkgebruik in de Amerikaanse en Neder-
landsc (reches)praktijk.

Iedere deelnemer ontvangt een excmplaar van het recent ver-
schenen boekje Adfo Juridischc Aspecten Interner Domein-
namen en website content van mr, D.J.G. Visser. NOVA: 5 pun-
ten. Prijs: f 790,— (incl. cursusmateriaal, boek, lunch ¢cn borrel)
£ 1.140,—(bij gelijktijdige aanmclding van twee deelnemers van
hetzelfde kantoor).

Inlichtingen en inschrijving: Bureau Juridisch PAO Leiden,
Hugo de Grootstraat 32,2311 XK Leiden, Tel. 071-5278666, fax
071-5277895. E-mail: pao @law.leidenuniv.nl.

Internet: www.lcidenuniv.nl/rechten/pao.

OFFICIELE MEDEDELINGEHN

Sluiting Bureau LE.

Het Bureau voordeIndustriéle Eigendom zal op vrijdag 2 1 april
2000 (Goede Vrijdag), vrijdag s mci (Bevrijdingsdag) en vrijdag
2 juni (dag na Hemelvaartsdag) voor het publiek gesloten zijn.
(Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Di-
recteur van het Bureau voor de Industriéle Eigendom, ingevolge
artikel 7, lid 2 Besluit Burcau Industriéle Eigendom.)

Personeel

Indicnstrreding

Deheerdrs. B.M.M. Lieshout is metingang van 1 maart 2000in
tijdelijke dienst bij het Bureau voor dc Industri€le Eigendom
aangesteld in de functie van "hoofd Bureau Bibliothecaire
Informaticdicnsten’, tevens plaatsvervangend hoofd van de af-
deling Bibliotheek en Documentatie. (Besluit van de Minister
van Economische Zaken van 28 fcbruari 2000, nr. Personeel
2000.013.)

De heer ir. S. Daskapan, codrdinator informaticvoorziening bij
dedirectie Personecl, Organisatie en Tnformatiemanagement in

tijdelijke dienst van het Ministeric van Economische Zaken, is
mct ingang van 1 februari 2000 overgeplaatst naar het Bureau
voor de Industri€le Eigendom in de functie van *technisch pro-
jectleider’ bij de afdeling Geautomatisccrde Tnformatiesyste-
men.

Verdrag van Straatsburg

Kroati€ is op 25 november 1999 toegetreden tot het Verdrag van
Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginsclen van
het octrooirecht, 24 maart 1971, nadien gewijzigd op 28 sep-
tember 1979 (Trh. 1987, 148). Het Verdrag zal voor Kroatié op
25 november 2000 in werking treden.

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)

Mozambique is op 18 februari zooo tocgetreden tothet Verdrag
tot samenwerking inzake octrooicn, met Reglement, Washing-
ton, 19 juni 1970, nadien gewijzigd op 28 september 1979 en 3
februari 1984 (Trb. 1999, 33). Mozambigue heeft verklaard niet
gebonden te zijn aan artikel 59 van het Verdrag. Het Verdrag zal
voor Mozambique op 18 mei 2000 in wetking treden,
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