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Jurisprudentie 

Rechterlijke uitspraken 

1 Octrooirecht 

Nr. 3 r Hoge Raad, 9 april 1999, Epcnhuysen Chemie/Diversey 
e.a. (Rb.: belang van Divcrsey bij een spoedige beslissing op de 
inbreukvraag groter dan belang van Epenhuysen bij afwachten 
opposiriebeslissing EOB; Hof: het opwerpen van nietigheid bij 
wege van verweer kan, doch kan niet leiden tot nietigverklaring 
octrooi; H.R.: Hof heeft in overeenstemming met de geldende 
regels beoordeeld of de uirleg van de conclusie recht doet we­
dervaren aan de rechtszekerheid voor derden). 

Nr. 32 Pres. Rechtbank 's-Gravenhagc, 19 jan. 1995, Epenhuy-
sen Chcmic/niversey Corporation e.a. (reinigingsmiddel vormt 
wezenlijk bestanddeel van de uitvinding-schoonmaaksysteem, 
doch is algemeen in de ha ndcl verkrijgbaar; onder bepaalde 0111-
standigheden wel aanzetten tot inbreuk). 

Nr. 33 Pres. Rechtbank 's-Gravcnhagc, 9 sept. 1998, Epenhuy-
sen Chemie/Diversey Corporation ca. (bewuste beperking 
beschermingsomvang tijdens oppositieprocedure; thans voor­
gestane uitleg onverenigbaar met de redelijke rechtszekerheid 
voor derden). 

2 Merkenrecht 

Nr. 34 Kan tongerecht Amsterdam, 27 mei 1999, De Hypotheek-
shop Centrale Organisatic/Geldpian (het woord 'Geldplan' is 
niet louter beschrij vend; hand cisnaam verwarring wegens over­
lapping van markten; verbod; geen misleiding). 

Nr. 35 Hof 's-Gravenliage 2 juli 1998, E.E. de Vroome/Kesbo 
Sport e.a. (onder verwarring valt ook indirecre verwarring; ver­
weer dat geen sprake is van inbreuk zolang EU-mcrkrcgistratie 

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

Nr. 36 Pres. Rechtbank 's-Gravcnhagc, 29 juni 1999, VNUBusi­
ness Publicarions/The Monster Board (installeren magneet­
woord 1 n termediair in software zoekmachine is gebruik van het 
merk; levens gebruik in het economische verkeer). 

Nr. 37 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 2 juli 1999, Café-
Restaurant 'UctHaagsche Schouw' Exploitatie/Provinciaal Be­
stuur van de Provincie Zuid-l lolland (geen verwarringsgevaar 
o mdar associatie tussen teken en merk a i et word t gevreesd; geen 
afbreuk onderscheidend vermogen; gebruik "t Schouw' op re­
clamezuil geen voeren van handelsnaam door een onderne­
ming; Provincie geen onderneming in de zin van de 
Handclsnaamwet). 

Nr. 38 Hof Amsterdam, 6 nov. 1997, Amsterdamschc Football 
Club'Ajax' te Amstcrdam/Sigarenmagazijn en Sportsliop Ajax 
e.a. (geen beroep 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-
inbrcuk; 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 geweigerd). 

Nr. 40 Hof van Justitie EG, 14 okt. 1999, Adidas/Zweedse 
douane (Piraterijverordening verzer zich tegen nationale bepa­
ling die bekendmaking van de naam van de inbrcukmaker aan 
de merkhouder verbiedt). 

3 Handelsnaamrecht 

Nr. 41 Hof Amsterdam, 19 jan. 1995, De v.o.f. Beeldspraak/De 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam (schade­
vergoeding wegens wanprestatie bij verrichten handelsnaam-
onderzoek; vraag of de handelsnaam o.g.v. arr. 5 Hnw. mag wor­
den gevoerd irrelevant; beroep op algemene voorwaarden 
verworpen). 
(vervolg inhoud blz. 118) 
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A R T I K E L E N 

Internationaal procederen in geschillen met bctrckki ng 
tot intellectuele eigendomsrechten: een grens­
overschrijdend beslag inzake namaak? 
Noor bij Belgische Hof van Cassatie, 3 september 1999 

Marta Pertegas Sendcr* 

Belgisch Hof van Cassatie aanvaardt beslag inzake namaak 
ten aanzien van buitenlandse octrooien 
Een beslag inzake namaak krachtens artikel 14M1 tot en met 
1488 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek (Ger.W-) is cen 
onderzoeksmaatregel die beoogt het bewijs van een inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten (T. E.-rechten) te vergemakkelij­
ken. Het Hof van Cassatieheeft zich onlangs moeten uitspreken 
over de mogelijkheid van een Belgische rechter om op te treden 
naar aam ei d i ng van een vermeende inbreuk op buitenlandse oc­
trooien. 

Het Belgische Hof van Cassatie heeft in het arrest van 3 gepCsrrt-
bet 1999 in de Sanac/Variantsystcmct zaak geoordeeld dat een Bel­
gische rechter een beslag inzake namaak met uitwerking i n het 
bui tenland kan uitspreken. 

Wat de bevoegdheidsgrond betreft, kan de rechter zijn grens­
overschrijdende bevoegdheid op artikel z4vanhetEEX-Verdrag 
steunen. Het territoriale karakter 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 cen 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 vereist dat het gaat om cen 
nationaal octrooi. Dit vereiste kan ook niet impliciet 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 uitwerking inBelgië, Nederland, Frankrijk, Duits­
land en het Verenigd Koninkrijk toegekend op basis van oc­
trooien in Frankrijk, Duirsland en het Veren igd Kon i nkrijk. 

I Opmerkingen vooraf: de internationalisering van ge­
schillen over intellectuele eigendomsrechten 
1 Het komt niet als een verrassing dat het Hof van Cassatie 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
staat er - n iet al leen in Be Igié' maar ook in de omringende landen 
- ecu groeiende belangstelling voor de noodzaak van concen­
tratie van procesvoering in gevallen van inbreuk van parallelle 
intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten). 

Het grensoverschrijdend optreden van nationale rechters in IE-
geschillcn wordt steeds vaker gevraagd en toegewezen. De toe­
nemende in tern ationalisering van IE-portfolios doet immers de 
vraag rijzen over het nut van parallelle procesvoering over het-

Asyisrent Internationaal Privaatrecht. K.U. Leuven; advocaat. 

zei fde o nderwerp in verschillende staten. De betrokken partij en 
achten het veel efficiënter om één rechter te adicren en deze re 
vragen om maatregelen te treffen die niet alleen in de forLim-
staat maar ook in het buitenland uitwerking hebben. Zo heeft 
de recente rechtspraktijk in verschillende staten - en in hetbij-
zonder in Nederland - de voordelen van o.a. een grens­
overschrijdend verbod in gevallen van internationale inbreuken 
van IE 'ontdekt/, terwijl er in de rechtszaal en in de rechtsleer 
nog volop wordt gediscussieerd over de juridische grondslag 
van zulke ontwikkelingen. 

Het arrest dat door het Hof van Cassatie op 3 september 1999 
werd uitgesproken in de Sanac.fVariantsyst.smet zaak zal dan ook 
een essentieel element toevoegen aan het debat over de interna­
tionale handhaving van IB-rechten.1 

n Feitelijke context: eenbeslag inzake namaak terbescher-
ming van buitenlandse octrooien 
2 Een vennootschap naar Deens recht, verweerster in cassatie, 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. ter,VI', een beslag inzake namaak tegen 
twee in België gevestigde vennootschapen te bevelen, om de da­
den van (beweetde) namaak in België, Nederland en in de lan­
den waar ze octrooirechten bezit, vast te stellen.J De Belgische 
vennootschapen, eiseressen in cassatie, ach ten het onaanvaard­
baar dat de gevraagde maatregel wordt toegekend, daar, ener­
zijds, een Belgische rechter onbevoegd is om op basis van bui-
renlandse octrooien maatregelen te treffen en, anderzijds, 
vetweerstet in cassatie geen octrooi in België bezit. 

De beslagrechter i n eerste aanleg en het 1 lof 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.4 

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

1 llass. 3 september 1999, C.96.0097 (nog niet gepubliceerd). 
z Een beslag inzake namaak, zoals geregeld in artikel 1481 t.c.m. 1488 
Ger.W., is een onderzoeksmaatregel die beoogt her bewijs van de namaak 
te vergemakkelijken. 
3 Beide beslissingen blijven onuitgegeven. Vermelding verdient de 
beknopte noot van F. De visscher mE.LP.R. 1996,66, over het in cassatie 
bestreden arrest, gewezen door het Hof van Beroep te Gen top 17 
november 1995. 
1 Rb. Turnhout 12 november ±98±,ln£.C£iis. 1982, 30; Rb. Eergen 13 
juni 1977, ïng.Cons. 1977,426; Brussel 11 februari 1977,J.T. 1977,529. 
Zie echter de bedenkingen in de rechtsleer: Van Hoof, J., 'Het beslag 
inzake namaak. Een algemeen overzicht', in: Gorzen, E, (cd.), Beslag 
inzake namaak, Brussei, story-scientia, 1991,10-12. 

http://Sanac.fVariantsyst.smet


1 2 O Ö I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 1 7 A P R I L 2 0 ü U 

III Internationale bevoegdheid van de Belgische rechter 
om een beslag inzake namaak toe te staan 
4 De vraag of een Belgische rechter een beslag inzake namaak 
met uitwerking in het buitenland kan toestaan verwijst in de 
eerste plaats naar de aanwezigheid van cen toepasselijke 
bevocgdheidsgrond. De rechter moet immers zijn internatio­
nale bevoegdheid op de relevante bevoegdheidsregeling kun­
nen steunen. In casu levert het EEX-Verdrag her jurisdictionele 
kader'in internationaal verband'.' 

Het EEX-Verdrag schept twee parallelle bevoegdheidssystemen 
met betrekking tot de toekenning van voorlopige maatregelen. 
Indien, enerzijds, deze maatregelen aan de bodemrechter wor­
den gevraagd, vloeit de internationale bevoegdheid van de rech­
ter om voorlopige en bewarende maatregelen te treffen uit zijn 
bevoegdheid in de bodemzaak voort.6 Anderzijds, wanneer de 
gevatte rechter niet bevoegd is om over de zaak ten gronde een 
uitspraak te doen, voorziet artikel 24 EEX een bijkomende 
bevoegdheidsgrond om voorlopige en bewarende maatregelen 
toe te kennen. 

De zaak Sanac/Variantsystanct lijkt prima facie onder de eerste hy­

pothese te vallen. Verweersters (in eerste aanleg) zijn immers in 
België gevestigd zodat de hoofdregel van het Verdrag- artikel 2 
EEX-op de bodemprocedure toepassing zou vinden. Her is ech­
ter niet uitgesloten dat cen rechtbank in een andere staat op 
basis van bijvoorbeeld artikel 5, lid 3 EEX reeds gevat was over 
de inbreuk-vraag. In dit geval is artikel Z4 EEX de enige ver­
dragsbepaling waarop een Belgische rechter zijn internationale 
bevoegdheid kan steunen. In het geannoteerde arrest staat en­
kel de toepasselijkheid van artikel Z4 EEX ter discussie. 

A Toepassing van artikel 14 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
recht te laten bepalen welke voorlopige en bewarende maatre­
gelen onder artikel 24 EEX vallen. Zo zijn eiseressen in cassatie 
van oordeel dat artikel 24 EEX niet ingeroepen kan worden om­
dat het Belgisch recht zich zou verzetten tegen een beslag in­
zake namaak ter bescherming van buitenlandse octrooien. 

Het Hof van Cassatie verwerpt de voorgestelde interpretatie lege 
fon van artikel 24 EEX met verwijzing naar de rechtspraak van 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Uit zijn 
rechtspraakvolgt dat artikel 24 verdragsautonoom dient te wor­
den geïnterpreteerd. Dit leidt toe de conclusie dat niet alle voor­
lopige en bewarende maatregelen voorzien in de nationale wet­
geving van de forumrechter op basis van deze bepaling ku 11 ncn 
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 met een 
handelszaak en verweerster heeft woonplaats op het grondgebied van 
een verdragsluitende staat. 
0 zie H.v.J. 17 november 1998, nr. C-391/95 (Van Uden/Deco-Line),Jur. 
H.v.J. Iyy8,I-7091; H.v.J. 27april 1999, nr. C-99/96(MictzJIntcrslup Yadl-
ting),jür. H.v.J. 1999,1-2277. 
7 Zie H.v.J. 21 mei 19S0, nr. 115/79 (DenilimIaïCouclietFréres),Jur. H.v.J. 
1980,1553; H.v.J. 26 maart 1992, nr. c-261/90 (Rachcrt/Dresdncr),Jui: 
H.v.J. 1992,1-2149. 

6 Naar aanleiding van deze beperking ratione materiae rijst de 
vraag of een beslag inzake namaak een voorlopige maatregel is 
in de zin van artikel 24 EEX. Het lijkt niet betwistbaar dat deze 
in het Belgisch recht voorziene maatregel aan de toepassings­
voorwaarden van artikel 24 EEX voldoet. Het voorlopige karak­
ter van het beslag volgt immers uit het vereiste van artikel 14S8 
Ger.W. om het i nbrcukgesch il ten gronde binnen de rermijn van 
één maand in te leiden. Het Hof van Cassatie heeft dan ook geen 
bezwaar geuit tegen het gebruik van arrikel 24 EEX om een be­
slag inzake namaak toe te staan. Indien deze overweging naar 
andere onderzoeksmaatregelen getransponeerd wordt, lijkt het 
ook aanvaardbaar dat bijvoorbeeld een in kort geding toege­
staan getuigenverhoor - eventueel in de tijd beperkt - op basis 
vanartikel 24 EEX bevolen word t.B 

7 Een tweede voorwaarde die uit de verdragsautonome inter­
pretatie van artikel 24 EEX vol gt, i s een beperking in de omvang 
ratione loei van voorlopige maatregelen. Terecht wijst het Hof 
van Cassatie naar her recente Van Uta-arrest van het Hof van 
Justitie over de vraag of voorlopige maatregelen gesteund op 
artikel 24 EEX uitwerking in bet buitenland kunnen hebben: 

Dit artikel \24,MPS]verwijst naar de nationale bepalingen ter zake en, 

zoals reeds beslistdoorhettiofvanjustitievan de EuropeseGemeenschap-

pen bij arrestvan 17•novemberi$$8, vereist dat er een [reële, MPSl'iand 

zou zijn lussen 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 'reële band' tussen het voorwerp van de 

gevraagde maatregel en de bevoegde rechter heeft ondertussen 

rot veel discussie geleid in de rechtsleer.1" Sommige auteurs lij­

ken uit l iet Van Utfen-arres t een verbod van extraterritoriale voor­

lopige maatregelen af te leiden. ' ' Het is m.i. echter niet bij voor­

baat uitgesloten om op basis van arr. 24 voorlopige maatregelen 

" In België kan een getuigenverhoor in kort geding op basis van artikel 
584, lid 4 Ger.W. toegestaan worden. 
In 1995 weid dooi' de Nederlandse Hoge Raad aan het Hof van Justitie 
de vraag gesteld of het voorlopig getuigenverhoor binnen het 
toepassingsgebied van artikel 24 KKX viel: zie C-99/95, Saueressig/Forbo-
Kmmnenk, N.I.E.R. 1995, 252-253. Ilct geschil werd echter bijgelegd 
vooraleer het Hof van Justitie een uitspraak had kunnen doen. 
3 In het arrest van het Hof van Justitie (zie supra voetnoot nr. 6) wordt er 
een reële band vereist. 
10 (Jerhard, F., 'La compëtence du juge d'appui pour prononcer des 
mesures provisoires extrareiTitoriale5\S.Zri.£.K. 1999, (97) 135 (er 
bestaat een 'rcclc band' wanneer de maatregelen door de rechter van de 
woonplaats van de verweerder worden getroffen); Boularbah, H., 'Les 
mesuresprovisoiresen droitcommercial international:développements 
récents au regard des Convcntions de Bruxcllcs et de Lugano' T.B. H. 
1999, (604) 607 (wanneer de gevraagde maatregel minstens deels in het 
forum uitwerking 7.al hebben); Steenhoff, G.J.W., 'internationale 
bevoegdheid in kort geding', verslag voor de studiedag 'TPR en kort 
geding', gehouden op 11 december 1998 te 's-Gravcnhagc, te verschijnen 
in N. I. F. R. (forum conveniens test). 
L1 Asser, W. D. H., noot ouder Van Utten.!Deco-Line.. T.v.A. 1999, (29) 33; 
Véron, P. 'L'araignée au centre de la toile': Compëtence territoriale inter­
nationale pour statuer sur une demande d'interdiction provisoïre de 
contreiacon de brevet', noot onder Hof van Beroep 's-Gravenhage 23 
april 199B,P.1.B.D. 1999,(37)42-43-



1 7 A P R I L ? C J D O B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 

te treffen met uitwerking in liet buitenland.'1 Het Van Uden­
arrest moet 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 toe­
gekende maatregelen hun effecten in het buitenland kunnen 
sorteren. Tn de zaak Denüaider^ heeft het Hof beslist dat een 
Franse rechter bevoegd is om beschikking te geven tot het leg­
gen van bewarend beslag op goederen van de schuldenaar in 
Duitsland. Hieruit 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. Inde zaak Mietz1* stelde het Hof 
dat: 

er moet evenwel voor worden gewaakt, dat de tenuitvoerlegging van voor­

lopige of bewarende maatregelen die op de bij artikel 24 Executieverdrag 

verleende bevoegdheid zijn gebaseerd, doch die die bevoegdheid overschrij­

den, inde staatwaarin de erkenningwordt gevraagd, niet tot gevolghecft 

dat de regels van de artikelen 2 en 5 tof en mei 18 Executieverdrag inzake 

de. bevoegdheid tot kennisneming van hel bodemgeschil worden omzeild. 

Uiteraard is aan dit vereiste voldaan wanneer de voorlopige 
maatregelen voor liet forum acli worden gevorderd.15 Het Hof 
van Cassatie wijst er dan ook in het Sanac/Variantsystcmct-ancst 
op dat de aanwezigheid van goederen en documenten in België' 
de toepasselijkheid van artikel 24 EEX rechtvaardigt. Maar is 
dit ook voldoende om het grensoverschrijdende karakter van 
het beslag inzake namaak toe te staan? 

E Territorialiteitsbeginsel versus grensoverschrijdende maatregelen 

op basis van artikel. 24 EEX? 

8 Naar aanleiding van het vereiste van 'reële band' met het fo­
rum, rijst dc vraag of de territoriale werking van octrooirechten 
zich tegen de toekenning van gtensoverschrijdende maatrege­
len verzet.'"Volgens eiseressen in cassatie volgt uit dc afwezig­
heid van octrooirechtelijke bescherming in België dat de Bel­
gische rechter niet bevoegd is om het beslag inzake namaak toe 
te kennen. Door de essentiële rol van het territorialiteits­
beginsel in hethandhavcn van lE-rechten kan een maatregel ter 
bewaring van buitenlandse octrooirechten geenszins voldoen 
aan de toepassingsvereisten van artikel 24 EEX. 

Uitgangspunt is echter de vaststelling dat grensoverschrijdende 
bevoegdheid inherent is aan de door het EEX geschetste 
bevoegdheidsregeling. Bij zijn definiëring van het doel van 
voorlopige maatregelen onder artikel 24 EEX heeft het Hof van 
Justitie dan ook niet vereist dat de rechten die de voorlopige en 

1 - Zie ook Van Dioogficnbroeck, J.-E, 'Les compétences internationale et 
territoriale du juge dn provisoire ;Lcs mesures provisoires et Ie lUige 
europeen;', in: Van Compernolle, J- & Tarzia G., (eds.J, Les mesures provisoi­
res en droit k'.£C. iudiai eifrttiicuis, Brunei. Larcier. 1998: (475) 510; Perte-
gis Sender, M., 'Mesures provisoires exrra-territorialcs CL competente 
iiuernatiunakdujuge beige', noot onder Vz. Kb. Kasseit, 20 september 
1996, T.IUJ. 1997,(323)325. 
13 H.v.J. 21 mei 1980, nr. 125/79 CDenilauler/CouelKtrrères).Jur.H.v.J. iy8u, 
15 53. Zie ook Rb. Brussel 29 juli 1993, J.L 1994,251(voorlopige maatre­
gelen in Engeland getroffen zijn in België uitvoerbaar op basis van arr. 
31 KKX). 
'•' H.v.J. 2/ïpril 1999, nr. C-99/96, (Mktz/lntcnhip Yachtmzllar.H.v.J, 

1999,1-2277. 
15 Zie Van Hacrsoltc-Van Hof', J. J., 'Artikel 24 EEX: hel kort geding in 
beginsel gered', N.'l'.H.R. 1999,(63)67. 
'b Zie uokPertegas Sender, M., 'Article 24 of the Brussels convention: a 
parricular readingfoi patent infringementdisputes ?', in:Fentiman, K. 
e. a. ,L'espacejiu!iciaire europeen en matiins civile et commcraak, Brussel, 
Bruykuit, ïyyy, 277-289. 

bewarende maatregelen dienen 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 territoriale ka­
rakter van de rechten die door de aangevraagde maatregelen 
dienen te worden beschermd. 

9 Het Hof van Cassatie bevestigt dan ook dat een Belgische rech­
ter bevoegd is om voorlopige maatregelen te treffen tot vaststel­
ling van een (vermeende) inbteuk in België maar ook in andere 
staten. De territoriale begrenzing van de octrooirechten heeft 
immers geen rechtstreekse gevolgen op de bevoegdheids-
toebedeling op basis van artikel 24 EEX. Opvallend is dat dc 
Nederlande rechtspraak in octrooizaken terughoudender is. 
Het Hof van Beroep te 's-Gravenhage heeft gesteld dat artikel 24 
geen mogelijkheid biedt om een voorlopig verbod uit te spre­
ken met belrekking tot inbreuken inhet buitenland gepleegd.1? 

in afwachting van een definitief standpunt van het Hof van Jus­
titie over de interpretatie van het EEX-Verdrag inzake interna­
tionale octrooi-inbreuken, heeft het Hof van Cassatie met zijn 
Sanac-mest 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 anriciperendc maatregelen (bv. een verklaring 
van nict-inbreuk)lS weiden reeds door de Belgische rechtban­
ken op basis van artikel Z4 EEX toegekend. De oplegging van 
een voorlopig inbreukverbod met extraterritoriale werking be­
hoort dan ook tot dc mogelijkheden van de octrooihouders. 
Wordt België de nieuwe 'Court Gate to the World'1" om in grens­
overschrijdende IE-geschillen een voorlopig oordeel 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 niet alleen afhankelijk van de bevoegdheids­
regeling: dc bevoegde rechter zal immers moeten onderzoeken 
of de gevorderde maatregel krachtens de toepasselijke wetge­
ving gegrond is. 

Vanuit het standpunt van eiseressen in cassatie zijn dc 
toepassings-voorwaarden van artikel 1481 e.v. Ger. W. niet ver­
vuld daar dc 'houders van octrooien' in de zin van deze bepalin­
gen uitsluitend houders van Belgische octrooien zijn. Eiseres­
sen betwisten echter niet dat de beschermingsomvang ratione 
personae van een beslag inzake namaak naar Belgisch recht dient 
te worden onderzocht. Alvorens de eventuele territoriale gren­
zen van een beslag inzake namaak naar Belgisch rech t na te gaan, 
lijkt het dan ook nuttig om enige aandacht aan de IPR-vraag te 

17 Hof van Beroep 's-Gravenhage 23 april 199S,I.E..R. 1998,170, nootS. 
Dc Wit; N.I.P.R. 1998,389. Zie ook Pres. Rb. 's-Gravenhagc 23 december 
i997,(AkzoNobcl/Welj;ler),l.Il.R. 1998.75; B.f.E. 1999, 55; Pres. Rb. 
's-Gravenhage 26 november 1997, (ColdsthmMc/Elzbiem), I.E.R. 1998, 79; 
Pres. Rb. 's-Gravenhage 17 april 1997, (Chiwn/SmirhKlincBeeditim), I.E.R. 
1997,116. 
18 Rb. Brussel, S februari 1997, AR nr. 96/507/C, onuitg. (de Brusselse 
rechtban k kende een grensoverschrijdende verklaring van nier-inbreuk 
tocopbasisvanart. 24EEX). 
Zie ook De Meyer, C, 'Bedenkingen bij het fenomeen van de 'Belgische 
Torpedo', I.K. O. I. 1999,76-84. 
19 Zie Verkade, D.W.F., noot bij Hoge Raad 24 november 19S9 (Interlas/ 
Lincoln), i\'.J. 1992,(1607) 1609. 
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besteden, nl. de vraag naar de relevante verwijzings regel die tot 
de toepassing van het Belgisch recht leidt. 

A Is het toekennen van een beslag inzake namaak een proces-rechtelijke 

vraag? 

11 Hier rijst cen kwalificatieprobleem: is het bekomen van een 
beslag inzake namaak cen procedurele vraag (en dus onderwor­
pen aan de lex fori) of een materiële vraag die wordt beheerst 
door het recht dat van toepassing is op de grond van de zaak? 

Deze kwalificatievraag kwam voor het Hof van Cassatie niet ex­
pliciet aan de «de.1 0 Er wordt blijkbaar verondersteld dat het 
vorderen van bewarende maatregelen om het bewijsmateriaal 
veil ig te stellen als een processuele rechtsvraag valt te beschou­
wen. Hieruit volgt dat het Belgisch recht als lex foriproecssns de 
gegrondheid en omvang van de gevorderde maatregelen be­
paalt. Men zou dan ook voorzichtig kunnen concluderen dat de 
bewijsvoering (naar aanleiding van cen beweerde namaak) naar 
Belgisch internationaal privaatrecht door de lex fori wordt be­
heerst. 

ïz Zou men hieruit kunnen afleiden dat het toekennen van 
voorlopige maatregelen in het algemeen - waaronder uiteraard 
ook een inbreukverbod - een processueel karakter heeft? Dit is 
uiteraard een essentieel vraagstuk in het kader van de discussie 
over de extraterritoriale reikwijdte van TE-beslissingen. 

M.i. lijkt liet onwaarschijnlijk dat de procedurele kwalificatie 
van de bewijsvoering ook op de (voorlopige) rechtsmiddelen zal 
worden toegepast. Enerzijds wordt in liet Belgisch internatio­
naal privaatrecht vrij algemeen aanvaard dat de uit te spreken 
sancties binnen het toepassingsgebied vallen van het materiële 
recht dat de rechtsverhouding tussen partijen beheerst.1'.22 An­
derzijds blijkt de buitenlandse rechtsleer die aan deze 
kwalificatievraag aandacht heeft besteed een voorkeur uit te 
spreken voor cen ondcrwerpingaan de lexcatisae.11 Concreet be-

2U Eiscrcsscn in cassatie lieren in hun bcroepsconclusie echter gel d en d at 
'debestrijding c.q. vaststelling van (beweerde) namaak in elk land afzon­
derlijk volgens de aldaar geldende regels dient Lc worden beoordeeld'. 
Ze lijken dan ook te pleiten voor een distributieve toepassing van de kx 
loei protectioni? of de lex loei delieti. Zie infia voetnoot nr. 22. 
21 Vergelijk met, bv., artikel 1 o. lid ï EVO met betrekking tot de inhoud 
van de lex eontraerus (de gevolgen van tekortkomingen worden geregeld 
door het rechr van de overeenkomst, 'binnen de grenzen welke het pro­
cesrecht van de rechter aan diens bevoegdheden siclL') 01, over bec 
toepassingsgebied van de lex loei ddkti, Cass. 17 mei 1957, An.Cass. 1957, 
778 (de gevolgen van een onrechtmatige daad worden beheerst door de 
lex loei ddkti). Zi e ook F.rau w, J. De onrechtmatige daad m hit internationaal 
privaatrecht, Antwerpcn-Apcldoorn, Maarten Kluwet; 1982,243. 
12 Een bijkomend discussiepunt is overigens de vraag of- naar Belgisch 
internationaal privaatrecht -een inbreuk op iiiLcllcctuelc eigendoms­
rechten aan de lex loei prmeetiouii olwcl aan de kx kei delieri onderworpen is. 
':' Genuanceerd, in het Zwitsers IPR, Vischer, K, 'Das internationale Pri-
vatrechtde.s immaterialgLterreelues iiaeh dem schweizerischem IPR 
Gesetzenentwurf', G.R. U.R. Int 1987,1,670) 680; in Spanje, Jiménez 
Blanco, r„ El derecho aplieablc a lapwteccian international de laspatentcs, Gra-
nada, Ed. Comares, 1998.197; in Nederland, Polak, M.V., Civik sancties in 
hei iiuernaiionalegeval voordcyteierlaniserechter, Deventet, Kluwer, 1995, 
17-18. J.J. Brinkhoflijkt echter een procedurele opvatting te verdedigen: 
zie Brinkhof, J.J-, 'Her grensoverschrijdend verbod inocuooizakenin 
kort geding', in: Grosheide, F.W. en Boclc-Woelki, K., Europees Privaatrecht 
I995< Koninklijke Vermande, Lelystad, 1995, 236 en recent. Brinkhof, 
J.JL, 'Het grensoverschrijdend verbod in octruoizakai a i internationale 
bevoegdheid ex artikel 6(1) EEX-vctdrag', verslag voor de studiedag 'IPR 
en kort geding', gehouden op 11 december 1998 re 's- Gravenhage. te 
verschijnen in N.I.P.K. 

tekent een materieelreclitelijke kwalificatie van de 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 Uit degroeiende internationalisering van lE-geschillen volgt 
noodzakelijkerwijze dat het internationaal privaatrecht niet 
over het hoofd kan gezien of genegeerd word en. De correcte toe­
passing van de verwijzingsregels brengt echter geen definitieve 
oplossingen voor de betwiste rechtsvragen. Ook in het geanno­
teerde arrest waren de partijen het niet eens over de interpreta­
tie van de relevante bepalingen van het Belgisch recht. 

B Geen territoriale begrenzing van het beslag 

14 Een bijkomend discussiepunt in het licht van de i'fmac-zaak 
is de interpretatie van de in het Gerechtelijk Wetboek geregelde 
procedure tot beslag inzake namaak. In dit verband rijst de 
vraag naar de omvang ratione personae van het begrip 'houders 
van octrooien' in de zin van artikel 1481 Gei: W. 

Over de uitleg van deze bepaling in verband met (beweerde) 
grensoverschrijdende inbreuken op octrooien geefthet Hof van 
Cassatie een duidelijk antwoord: 
Overwegende dat, krachtens artikel 1481 van ha Gerechtelijk Wetboek, 

ik houders van octrooien, met toelating van de rechter, kunnen doen over­

gaan tot de beschrijvingvan de toestellen,machines en alk voorwerpen en 

werkwijzen waarvan beweerd wordt dat zij nagemaakt zijn, evenals van 

de plans, documenten, berekeningen, geschriften waaruit de beweerde na­

maak kan blijken en van de gereedschappen dis rechtstreeks gediend heb­

ben om de aangeklaagde vervaardiging te plegen; 

Dat die procedure geregeld is in het Gerechtelijk Wetboek en niet in de 

octrooiwet; 

Dat de tekst van het vermeld artikel, niet uitsluit dathet octrooi waarvan 

sprake in dit artikel een buitenlandse octrooi zou zijn; 

Dat waar octrooirechten slechts gelden binnen de Staat die de octrooi­

rechten verleent, maatregelen ter bewaring van recht die inzonderdheid 

ertoe strekken de bewijsmogelijkheden te vrijwaren van de octrooihouder 

niet onderworpen zijn aan dezelfde begrenzing; 

15 Met zijn uitspraak bevestigt het Hof van Cassatie dat het ver­
eiste van nationale octrooibescherming in de tekst van artikel 
1481 Ger.W. ontbreekt en ook niet impliciet uit de territoriale 
werking van octrooirechten kan afgeleid worden. Deze - letter­
lijke en tevens teleologische - interpretatie van artikel 1481 
Ger.W. leidt dan ook tot de toelaatbaarheid naar Belgisch recht 
van beschrijvingsmaatregelen naar aanleiding van een prima fa­
cie inbreuk op buitenlandse octrooien. 

V Tot slot 
16 De rode draad die door het door het Hof van Cassatie gewe­
zen arrest loopt, is uiteraard de noodzakelijkheid van een on­
derscheid tussen materieel en procesrecht inzake octrooien. 

Hoewel het territorialiteitsbeginsel in de materieelreclitelijke 
octrooibcpalingcn cen cruciale rol speelt, hoeft dit geen proce­
dureel accessorium te veronderstellen. Hieruit volgt immers dat 
de territoriale werking van IE-rechten zich niet opdringt aan 
het stelsel van internationale bevoegdheidstoebedeling, dat ui­
teraard tot het procesrecht behoort. Hetzelfde geldt dan ook 
voor andere procedurele rechtskwesties, zelfs als ze een nauw 
verband houden met de beschermingsomvang van het intellec­
tuele eigendomsrecht. 
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17 Het is echter niet altijd eenvoudig te onderscheiden wat on­
der het materieel (octrooi)recht en wat onder het procesrecht 
valt. Immers, in de woorden van Rigaux en hallon,--" 
Autant la distinction entre Ie déroidemcnl de. la procédure et une question 
de fond ou de substance estfaciteaposeren son principe, autunt peut-elle 
paraitre difficile a mettri en oeuvre en certaines situations particulières. 

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

2 ' Rigaux, F. en Fallon, M., Droit international privé. Tomé TT, Brussel, lar-
cicr, 1993,257-

J U R I S P R U D E N T I E 

Nr. 31 Hoge Raad der Nederlanden, 9 april 1999 

(Diverscy/Epcnhuysen I) 

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

Art.56, lid4ROW(i$io) 
Rb.: liet belang van Diversey alsoctrooihoudster c.q. lieentiehoudster 

bij een daadwerkelijke bescherming in haar rechten en, dus, een spoedige 
beslissing op de vraag of Epenhuysen inbreuk maakt, is groter dan het 
belangvan Epenhuysen het oordeel van het F.Ott in de oppositieprocedures 
af te wachten. Hen spoedige beslissing zou illusoir blijken indien de uit­
slag van de oppositieprocedtite (in twee instanties?) zou moeten worden 
aj'gewaeht.Daar komt'bij datEpenhuysen heeft volstaan met de medede­
ling dat oppositie is ingesteld doch heeft nagelaten mede te delen op welke 
gronden dat is geschied. Bvcnivin heeft zij in reconventie nietigheidsar-
gumailen ter tafel gebracht. Op grond van de thans voorliggende stukken 
kan de kans van slagen van de opposities onmogelijk worden ingeschat. 
Ook hetfeitdat in de oppositieprocedureeen anderetekst'voorconclusie 1 
is voorgesteld, leidt niet tot schorsing dan wel aanhouding van de proce­
dure. De voorgestelde beperking isniel zodanig dat de met gedaagdes sys­
teem toegepaste werkwijze na beperking buiten de beschermingsomvang 
van het oei rooi valt. 

Artt. 30 en 54 ROW(i9io) 
1 lof: hoewel een ordelijk verloop van het ilebatover nietigheid wordt 

bevorderd door het instellen van een reconventionele vordering tot nietig­
verklaringvan hetoctmn, kan. nietigheidoak bijwege van verweerin een 
inbreukpracedure worden opgeworpen. Als de rechter tot de conclusie zou 
komen dal een of meer gronden voor nietigheid aanwezigzijn, zal hij ech­
ter niet de niet gevorderde nietigverklaring van het octrooi kunnen uit­
spreken, maar zal hij slechts de inbreukvordering afwijzen, 

Art.30, HdzROW(isio) 
HR: doot te overwegen dat de vakman, na lezing van conclusie 1 in 

het licht van de beschrijving, zal begrijpen dat het noodzakelijk is dat. het 
vernevelde, geconcentreerde laagie reinigingsmiddel gedurende enige tijd 
ongestoord zijn chemischewerkingop het vuilmaet kunnen uitoefenen en 
dat gedurende die tijd dus niet zodanig gesptoeid zal mogen worden dat 
het reinigingsmiddel wordt verwijderd ('after a contact time affront z to 
roo seconds dutingwhich the articles are noi' deliberately sprayed') heeft 
het hof in overeenstemming met de voor de uitleg van octrooien gelderak 
regels beoordeeld of de aan de octrooiconcltisie gegeven uitleg voldoende 
recht doet wedervaren aan de rechtszekerheid voor derden. Daarbij heeft 
hei hof niet miskend dat de hier bedoelde zinsnede in de conclusie door de 

octrooizaak. Een ruimere studie van de interactie tussen het in­
ternationaal privaatrecht en het intellectuele eigendomsrecht 
zal echter niet lang meer op zich laten wachten." 

lettven,januari 2000 

~5 De auteur zal eind 2000 haar proefschrift 'International litigation 
afiuinst cross-border infnngemeats of parents? An analysis of rhe inter­
face of intellecmal propertyand private international Iaw' verdedigen 
aan de K.U. Leuven. 

octrooihouder in de loop van de oppositieprocedure is voorgesteld om het 
aanvankelijk ruimer geformuleerde octrooi voor handhaving in beperk­
tere vorm in aanmerking te laten komen. 

Epenhuysen Chcm ie NV te Zwij nd redi t, ei seres tot cassatie (oor­
spronkelijk gedaagde), advocaat jhr. mr. J.L.R.A. lluydccopcr, 
tegen 
1 Diversey Corporation te Mississauga, Ontario, Canada en 
2 Diversey BV re Woerden, gedaagden, advocaat m r. E. (irabandt 
(voorheen mr. R. Laret). 

a Arrondissementsrechtbank te 's Gravcnhagc, 22 december 
I993(mr. J.H.P.J. Willemi) 

Rechtsoverwegingen 
1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of on­
voldoende weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet 
weersproken i nhoud van overgelegde stukken, staat tussen par­
tijen het navolgende vast: 
1.1 Eiseressen in de hoofdzaak, verder ook te noemen: Diversey, 
zijn rechthebbende op c.q. exclusieve licentiehoudster onder 
het Europees octrooi o 282 214 voor een machinaal vaatwas-
proces. Dit octrooi is verkend op 9 oktober 1991 voor onder 
meer Nederland. 
1.2 Tegen dit octrooi is oppositie ingesteld bij het Europees Oc­
trooibureau door een drietal opposanten, te weten de firma's 
Henkei uit Düsscldorf, Weigert uit Hamburg en Unilever uit 
Rotterdam. 
z Diversey vordert in de hoofdzaak- zakelijk samengevat-een 
verklaring voor recht dat gedaagde inbreuk maakt op haai' oc­
trooi, een verbod aan gedaagde tot het maken van inbreuk als­
mede veroordeling van gedaagde rotbcral ing van schadevergoe­
ding dan wel winstafdracht. 
3 Epenhuysen heeft gemotiveerd verweer gevoerd en in verband 
met de sub 1.2 bedoelde oppositicproccdurcs incidenteel schor­
sing van her geding gevorderd als bedoeld in art. 561 id 4 RO W. 
4 Diversey heeft zich in her incident verzet tegen de gevorderde 
schorsing. 
5 AanEpenhuysen kan worden toegegeven dat et gronden kun­
nen zij n her oordeel van het EOB in de oppositieprocedures af te 
wachten. Immers, de eventuele herroeping van het octrooi heeft 
terugwerkende kracht, in welk geval geen ruimte meer bestaat 
voor de vraag of Epenhuysen inbreuk maakt op dat octrooi. 

6 Niettemin word t liet belang van Diversey als octrooihoudster 
c.q. licentiehoudsier bij een daadwerkelijke bescherming in 
haar rechten en, dus, een spoedige beslissing op de vraag of 
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Epcnhuyscn i nbrcuk maakt groter geacht. Een dergelijke spoe­
dige beslissing zou illusoir blijken indien de uitslag van de 
oppositieprocedure (in twee instanties?) zou moeten 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 dat is geschied. Evenmin heeft Epen-
huysen harerzijds in reconventie nictigheidsargumenten ter ta­
fel gebracht. Op grond van de thans voorliggende stukken kan 
dan ook onmogelijk worden ingeschat of de opposities kans van 
slagen hebben. 

7 Het verzoek 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 oppositieproced u res daartoe aanleiding 
zou geven. 

8 Epenhuysen zal als de in het ongelijk gestelde partij worden 
veroordeeld in de kosten van het incident. In de hoofdzaak zal 
naar de 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 
de hoofdzaak. Enz. 

b Arrondissementsrechtbank te 's Gravcnhagc, 21 september 
1994(mrs. G.W.M. Bodcwcs, A.J.M.E. ArpeauenJ.L.Driessen) 

2 De feiten: 
Als enerzijds gesteld en anderzijds niet 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). Hel 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 liet octrooi luidt: A machine dishwashingpro-
cess whish comprists spraying onto at least paniatly soikd artides a hi-
hly concentrated ai/ueous deaningformulation comprising at kast 0.5 
weight percent ofone or more active deaning agents and, af ter a contact 
time of at least 2 seconds, removing the deaning formulation and soil in 
one. or more. subseaiienl stages. 

2.3 Na verlening van het octrooi is bij het Europese Octrooi Bu­
reau te Münchcn cen oppositie procedure gestart. Tijdens deze, 
thans noglopcnde, procedure heeftDiversey'unconditionnally' 
gewijzigde conclusies ingediend waarvan conclusie 1 als volgt 
luidt: A machine dishwashingprocess wherein there are. one or more op-
tional prewash cycksor zones, one ormore was h cycksor zones and one or 
more rinse cydes or zones v/hich comprises spraying insiie the machine 
from a plurality ofnozzks onto at least panially soikd artides in afine, 
gcntle mist-likespray a highly concentrated at/umus claeningformula-
tion comprisingat kast 0.5 weight percent ofone or more active deaning 
agents and, aftera contact time of from 2 to 100 secondsditringwhich the 
artides are not deliberately sprayed, removing the deaning formulation 
and soil in one or more subset/tientstages, theckaningformulationbeing 
sprayed prior to thefinal rinse cycle orzone. 

2.4 Epenhuysen plaatst vaatwasmacliines bij afnemers waarin 
haar zogenaamde 'Je tel eau'-systeem wordt toegepast. Het 
'Jctclcan'-systeem omvat (zie blz. 4 pleitnota mr. Vies) vaatwerk 
begieten met warm water waarin een geringe concentratie reinigings­
samenstelling is opgelost. Vervolgens eenhooggtconcentreerdereinigings-

samenstellingoverdat natgemaakte vaatwerk vernevelen Dan een 
conuuttijd aanhouden van minimaal 3 seconden. Daarna het vaatwerk 
spoelen met warm water, waarin de reinigingssamenstelling is opgelost. 

Vervolgens het vaatwerk nog eens spoelen met warm leidingwater en ten­
slotte het vaatwerk, drogen. 
2.5 Epenhuysen past met haar 'Jetclcan'-systccm conclusie 1 van 
het octrooi van Diversey toe, althans doet deze toepassen. 

3 Hu geschil 
3.1 Diversey stelt dat Epenhuysen inbreuk maakt op haar oc­
trooi en vordert een verklaring voor recht dat de handelingen 
van Epenhuysen onrechtmatig zijn, een verbod tot directe en 
indirecte inbreuk in de aangewezen landen, onder oplegging 
van een dwangsom bij overtreding van het verbod, alsmede ver-
oordcl i ng tot vergoeding van de geleden en nog te lijden schade 
op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet dan wel, 
naar keuze van Diversey, afdracht van de met de onrechtmatige 
handelingen genoten winst. 

3.2 Epenhuysen verweert zich tegen de vorderingen door te stel­
len dat zij met het 'Tetdean'-systccm het uit het Amerikaanse 
octrooischrift 2.190.391 (dat op 27 oktober 1959 -dus ruim 
vóór de voorrangsdatum vaii het Europese octrooi van 
Diversey - is gepubliceerd) bekende vaatwassystecm toepast 
met enige verfijningen ten aanzien van het aanbrengen van het 
reinigingsmiddel. 

Voorts is door Epenhuysen gesteld dat het vaatwasproces vol­
gens het octrooi van Diversey niet nieuw is en tenslotte heeft 
Epenhuysen verzocht om op grond van hetgeen i n de oppositie-
proccdurc voor het Europees Octrooi Bureau naar voren is ge­
bracht het thans herhaalde verzoek om schorsing ex. art. 56,1 id 
4 Rijksoctrooiwet toe te wijzen. 

4 Beoordeling 
4.1 Waarvaststaat dat Epenhuysen methetjetclean-systccm de 
werkwijze volgens conclusie 1 van het Diversey-octrooi toepast, 
dienen gezien het verweer van Epenhuysen de volgende vragen 
nog te worden beantwoord: 
a Is er aanleiding de procedure te schorsen, respectievelijk aan 
te houden tot de oppositie voor het Europese Octrooi Bureau is 
voltooid? 
b Past Epenhuysen slechts de reeds bekende werkwijze volgens 
het Amerikaanse octrooischrift 2.190.391 toe? en 
c Is de werkwijze volgens het Diversey-octrooi nog nieuw na 
hetgeen uit het Amerikaanse octrooischrift 2.190.391 bekend is 
geworden? 

4.21 let verzoek om schorsing 
4.2.1 De rechtbank wijst het herhaalde verzoek tot schorsing 
van de procedure af. Ook acht de rechtbank geen gronden aan­
wezig voor aanhoud ing van de procedure tot op de oppositie is 
beslist. 
Epenhuysen heeft weliswaar bij pleidooi stukken uit de opposi­
tie procedure afkomstig van de opposanten Henkei en Unilever 
overgelegd, doch van de daarin naar voren gebrachte bezwaren 
slechts de getuigenverklaringen van Kranvitowski en oberwei n 
nader besproken. De waarde en betekenis van deze verklarin­
gen kan de rechrbank niet beoordelen; de getuigen zijn nog niet 
gehoord door de 'Beschw;erdekammer' van het Europese Oc­
trooi Bureau; hetgeen namens Epenhuysen daaromtrent naar 
voren is gebracht, is niet meer dan een eigen interpretatie van 
deze verklaringen. De rechtbank kan ook thans niet bepalen wat 
de kans van slagen van de ingestelde opposities is. 

4.2.2 Ook het feit dat in de oppositieprocedure een andere tekst 
voor conclusie 1 is voorgesteld leidt niet tot schorsing dan wel 
aanhouding van de procedure. De voorgestelde beperking is 
naar het oordeel van de rechtbank niet zodanig dat de met het 
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'Jetdean'-systeem toegepaste werkwijze na beperking buiten de 
bcschcrmingsomvang van het octrooi vait. 
4.2,3 De rechtbank acht termen aanwezig om de kosten in het 
herhaald schorshigsinuderit te compenseren. 

4.3 De bovenstaande vragen a) en b) [lees: b) en e); Red.\ lenen 
zich voor gezamenlijke behandeling. 
4.3.1 Anders dan Epenhuysen stelt (zie daarover ook de brief 
van haar octrooigemachtigdc ir. J. Asscndclft van 6 juni 1994, 
punt 5) bevat het Amerikaanse octrooischrift 0.219.039 [lees: 
2.190.391; Red.\ geen aanwijzingen voor de werkwijze volgens 
conclusie 1 van hccDivcrscy-octmoi. Met name de als wezenlijk 
te beschouwen combinatie van een reinigingssamens telling met 
ten minste 0,5 gew.% reinigingsmiddelen en een contactrijd van 
leum inste 2 seconden alvorens het reinigingsmiddel en het vuil 
worden verwijderd valt op geen enkele wijze tut het Ameri­
kaanse octrooischrift af te leiden. In het Amerikaanse octrooi-
schrift is niets vermeld over een contacttijd noch over de con­
centratie van de reinigiiigssamenstdling (vergel ijk ook de brief 
van ir. J. Asscndelftblz. 3, eerste alinea). 

Anders gezegd: de werkwijze volgens conclusie 1 van het 
Diversey-octrooi is nieuw ten opzichte van het Amerikaanse 
octrooischrift o.219.391 [lees: 2.190.391; Red.]. 
4.3.2 Uit het vorenstaande vloeit tevens voort dat het 'JetcleaiV-
systeem meer doet dan de toepassing van het Amerikaanse 
octrooischrift; de nieuwe - niet uit het Amerikaanse octrooi-
schi ift bekende, noch daaruit af te leiden- combinatie van de 
reinigingsuiiddelconceiitratie van tenminste 0,5 gew.% met de 
minimale contacttijd van 2 seconden (i.c. 3 seconden) wordt in 
het Jetclean-systeem toegepast. 

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

4.4 Inbreuk 

Het vorenoverwogene leidt tot de vaststelling dat met het 
Jetclean-systeem inbreuk wordt gemaakt op conclusie 1 van het 
Diversey-octrooi; daaraan doet nier af dat het Jetclean-systeem 
een andere sproeiwijze roepast dan omschreven in lier octrooi; 
conclusie 1 van het octrooi is niet beperkt tot een bepaalde 
sproeiwijze. 
De rechtbank herhaalt tot slot haar oordeel dat het Jetclean-
systeem ook valt onder de, in de oppostieprocedure door Diver-
scy onvoorwaardelijk voorgestelde, nieuwe, beperkte, conclu­
sie. 

5 Slotsom 

Nu vaststaat dat Epenhuysen met het Jetclean-systeem inbreuk 
maakt zullen de vorderingen van Diversey worden toegewezen, 
met dien verstande dat het op te leggen verbod wordt beperkt 
tot Nederland, omdat Diversey niet aannemelijk heeft gcuiLtakt 
dat buiten Nederland inbreuk gemaakt wordt c.q. dat inbreuk 
valt te duchten. 

Voorts is niet weersproken dat gedaagde de inbreuk-makende 
handelingen desbewust heeft verricht. Dit brengt mee dat de 
vordering tot schadevergoeding kan worden toegewezen in ie­
der geval ten aanzien van de inrichting waarvan blijkens de dag­
vaarding op r2 maart 1993 is geconstateerd dat deze het geoc­
trooieerde vaatwasproecs toepast, en van de nadien geplaatste 
inrichtingen. Art. 43, lid 3 Row. geeft echter de mogelijkheid 
om desgevorderd in plaats van schadevergoeding winstafdracht 
toe te wijzen. Nu Diversey beide alternatief heeft gevorderd zal 
de rechtbank de vordering tot winstafdracht toewijzen, 

Beslissing 

l)c rechtbank: 
In het schorsingsincidau 

- Wijst de vordering af. 
- Compenseert de kosten in die zin dat ieder der partijen haar 
eigen kosten draagt. 

Va de hoofdzaak: 

-Verklaart voor recht dat liet toepassen van hel Jetclean-systeem 
van gedaagde onrechtmatig is; 
- Verbiedt gedaagde in Nederland inbreuk te maken op bet Eu­
ropees octrooi 0.282.214 van Diversey door de werkwijzen van 
een der conclusies van het octrooi in of voor haar bedrijf toe te 
passen, alsmede het in of voor haar bedrijf gebruiken, in het ver­
keer brengen of verder verkopen, afleveren 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 elke overtreding van het voren­
staande verbod een dwangsom verbeurt van ƒ 50.000,- per dag 
of per installatie, zulks naar keuze van ciscressen; 
- Veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure, tot aan 
deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op ƒ 1.853,35. 
- Verklaart d ir vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
- Veroordeelt gedaagde aan eiseressen de winst af te dragen, 
welke gedaagde door de inbreuk heeft behaald en dienaan­
gaande rekening en verantwoording af te leggen; 
- Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz. 

c Hof 's-Gravenhagc, 15 mei 1997 (mrs. J.J. Rrinkhnf, E.J. van 
Sanclick en J. A. M. van Angeren) 

11 Bij akte, genomen ter gelegenheid van de pleidooien in ho­
ger beroep, hebben Diversey c.s. de beslissing van de Oppositie­
afdeling in het geding gebracht. Daaruit blijkt dat het octrooi in 
stand is gebleven en dat conclusie 1 luidt zoals deze tijdens de 
oppositieprocedure door de octrooihouder is voorgesteld. 

12 In hoger beroep neemt Epenhuysen Chemie in het kader van 
de grieven I en IV, het standpunt in dat van inbreuk geen sprake 
is omdat bij het procédé van Epenhuysen Chemie zich niet voor­
doet a contact time offrom 2 to 100 seconds duringwhich the artides are 

not düiberatdy sprayed. Bij haar procédé vindt een continu 
spraying plaats. 
13 Voorts betoogt Epenhuysen Chemie in hoger beroep in het 
kader van de grieven II en III, dat het octrooi nietig is. Gelet op 
het Amerikaanse octrooi 2.910.391, is niet aan de nieuwheids-
cis voldaan, althans kan van uitvindcrswcrkzaamlicid niet ge­
sproken worden (grief II), terwijl voorts getuigenverklaringen 
nieuwheidssdiadelijk moeten worden geacht (grief III). 

14 Het hof zal eerst het nieügheidsverweer bespreken en zo no­
dig vervolgens ingaan op het verweer dat geen inbreuk wordt 
gemaakt. 

15 Alvorens op het nietigheidsverweer in te gaan wil het hof 
nog het volgende opmerken. Partijen hebben niet stilgestaan 
bij de vraag of nietigheid van een octrooi wel bij wege van ver­
weer in een inbreukprocedure aan het oordeel van het hof kan 
worden onderworpen. Hoewel het hof meent dat een ordelijk 
verloop van het debat over nietigheid wordt bevorderd door het 
instellen van een reconventionele vordering tot nietigverkla­
ring van het octrooi, is het van oordcel dat nietigheid ook bij 
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wege van verweer in een inbreukprocedure kan worden opge­
worpen. Als her hof tot de conclusie zou komen dat een of meer 
gronden voor nietigheid aanwezig zijn, zal het echter niet de 
niet gevorderde nietigverklaring van het octrooi kunnen uit­
spreken. In dat geval zal slechts de inbreukvotdering worden 
afgewezen. 

16 Met de Oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau 
is her hof van oordcel dar het Amerikaanse octrooi 2.910.391 
niet de nieuwheid wegneemt van de geoctrooieerde uitvindi ng. 
Genoemd Amerikaanse octrooi openbaart namelijk niet de 
eleaningformidationcomprisingatleast 0.5 wcight percent ofoneor more 
nctive ckatung agents en evenmin a contact time offrom 2 to 100 sc-
conds. Voorts ontbreekt in dit octrooi, zoals Epenhuysen Chemie 
erken t, aplurality ofiwzdcs. 

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

18 Die argumenten zijn door de Oppositie-afdeling weerlegd. 
Het is opmerkelijk dat Epenhuysen Chemie op deze weerleg­
ging in bet geheel niet ingaat. Zij maakt er zelfs geen melding 
van. De vraag is gewettigd of het verweer van Epenhuysen Che­
mie in dit opzicht wel als voldoende gemotiveerd 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 d e Tieasonsfor the Decision overtuigend en sluit 
zich daarbij aan. Het hof merkt daarbij nog op dat Epenhuysen 
Chemie op geen enkele wijze duidelijk maakt op welke wijze 
een deskundige die geen kennis heeft van het litigieuze octrooi, 
na lezing van bet Amerikaanse octrooischrift tot de geoc­
trooieerde uitvinding kan komen. In dit verband wijst het hof 
erop dat het Amerikaanse octrooi op 27 oktober 195 9 is verleend 
en dat de prioritcitsdatum van het onderhavige octrooi 7 maart 
1987 is. Dit grote tijdsverloop vormt een sterke aanwijzing voor 
de onjuistheid van de stelling van Epenhuysen Chemie, nu bij­
zondere omstandigheden ter verklaring van dit tijdsverloop ge­
steld noch gebleken zijn. 

20 Volgens Epenhuysen Chemie moeten, blijkens haar toelich­
ting op grief III, de in de Europese oppositieprocedure naar voren ge-
bruchtegetuigenverklaringen, anders dan de rechtbank heeft geoor­
deeld, nieuwheidsschadelijk worden geacht. 

21 Deze toelichting ra tuit niet uit in duidelijkheid. 
Gelet op de pleitaantekeningen van de raadsman van Epenhuy­
sen Chemie in eerste aanleg (pagina 10) moet Epenhuysen Che­
mie het oog hebben op de getuigen Krawitowski en Oberwein. 
Van deze getuigen is namelijk sprake in het stuk waarmee Hen­
kei de oppositie heeft ingeleid en dat door Epenhuysen Chemie 
is overgelegd (productie 11 bij de pleitaantekeningen van de 
raadsman van Epenhuysen Chemie in eerste aanleg, pagina's 7 
c.v.). Hcnkcl bood aan deze getuigen in de oppositieprocedure 
te doen horen. In dat stuk vanHenkel wordl verwezen naar: 8) 
BerichtKwawifowsluvom 07.03.1987,9) eidesstattlicheYersicheningdes 
ZcugcnKramtowskien 13} WerksmittcilungObcrweinvom 16.01.1989. 
Deze stukken zijn door Epenbuysen Chemie niet in het geding 
gebracht. Uit de beslissing van de Oppositie-afdeling blijkt ver­
der dat deze door middel van een mededeling van 19 juli 1994 

aan de opposanten heeft laten weten dat het niet noodzakelijk 
was deaangebodengetuigen te doen horen omdat theattegedprior 
uses vitre nat relevant in the disussion oflack ofnowlty (onder pu n 17 
van de Faas and Submissions). In het licht van een en ander had 
van Epenhuysen Chemie verwacht mogen worden dat zij de ge­
noemde stukken van de getuigen in het geding had gebracht en 
had aangegeven dat de Oppositie-afdeling ten onrechte het ho­
ren van de getuigen niet van belang heeft geacht. Diversey c.s. 
had dan haar visie daartegenover kunnen stellen. Nu Epenhuy­
sen Chemie geen bewijs heeft aangeboden, ziet het hof, gel et op 
het vorenstaande, geen aanleiding Epenhuysen Chemie tot 
bewijslevering toe te laten. 

22 De conclusie is dat liet nietigheidsverweer niet opgaat. De 
grieven II en III falen mitsdien. Dit maakt het noodzakelijk op 
het nict-inbrcuk verweet in te gaan. 

23 Ook dit verweer is niet eenvoudig te beoordelen. De reden 
hiervan is dat Epenhuysen Chemie in de memorie van grieven 
een besch rijving geeft van het Epenhuysen Chcmic-systeem die 
afwijkt van het systeem zoals beschreven door de raadsman van 
Epenhuysen Chemie in de pleitaantekeningen in eerste aanleg 
(op pagina 4), en vervolgens, nadat Diversey c.s. in de memorie 
van antwoord tegen deze verandering bezwaar had gemaakt, 
voor het eerst tijdens de pleidooien in hoger beroep heef t aange­
voerd dat sprake is van twee Epenhuysen Chemie-systemen: 
JetClean-oud en JetClcan-nicuw. Epenhuysen Chemie stek zich 
op het standpunt dat in geen van beide systemen het octrooi 
wordt toegepast. 

24 In eerste aanleg was het Epeiiliuysen Chemie-systeem dooi­
de raadsman van Epenhuysen Chemie (pleitaantekeningen pa­
gina 4; vergelijk ook productie 5 bij deze pleitaantekeningen: 
de brief van de octrno (gemachtigde Asscndelft aan die raads­
man, pagina 3) als volgt beschreven; 
Welnu, het procédé, beschreven in US (bedoeld is: Amerikaans octrooi-
schrift2.910.391, hof~) omvat alle relevante aspectenvan wat ilelavitfeen 
speciale divisie van Epenhuysen Chemie, hof) in haar JctClean-procédé 
doet: namelijk vaatwerk begieten met warm water waarin een geringe 
concentratie reinigingssamcnstelling is opgelost, vervolgens een boog-
geconcentreerdereinigingssamensteUingoverdatnatgemaaktevaaMerk 
vernevelen volgens Relavtfs vernevelsysteem door middel van haar 
unieke sproeikoppen. Dan een contacttijd aanhouden van minimaal 3 
seconden. Daarna hel vaatwerk spoelen met warm water, waarin de 
reinigingssamenstelling is opgelost. Vervolgens hel vaatwerk nog eens 
spoelen metwarm leidingwateren tenslotte het vaatwerk drogen. 
Een dergelijk systeem zou, aangenomen dat geen afwijkingen 
bestaan ten opzichte van de andere kenmerken van de nieuwe 
conclusie 1 van het octrooi, letterlijk samenvallen met het pro­
cédé als omschreven in die conclusie. 

25 Tn de memorie van grieven voert Epenhuysen Chemie aan 
dat 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 bet begin van de wassectie die deel uitmaakt van 
een wasmachine van het transportcurtypc. Daar bevonden zich 
de sproeikoppen. Epenhuysen Chemie betoogt nu dat door de 
krachtige luchtstroom waarmee continu teinigingsmiddel 
wordt versproeid, een zodanige turbulentie wordt veroorzaakt 
dat de gehele wassectie continu gevuld is met hel reinigings­
middel. Gezegd wordt: Aan het begin van de sectie is er sprake van 
continu sproeien, aan hel einde van continu nevelen (naadloos), zodat 
het reinigingsmiddel continu op het vaatwerk neerdaalt. 

http://schrift2.910.391
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z6 Nu niet is aangevoerd dat de fase van het nevelen niet min­
stens twee seconden duurt en dat het procédé overigens niet ver­
schilt van de nieuwe conclusie ï, is het hof van oordcel dat dit 
procédé - \\tiJetClean-oad-systeem - letterlijk overeenkomt met 
conclusie ï van her oerrooi. Bij het neerdalen van de nevel aan 
her einde van de wassectie is sprake van non detiberatcly sprayed. 
Deze werkwijze wijkt af van die welke beoordeeld is door de 
president van de rechtbank Den Haag in de zaak KG 95/334, 
welk vonnis Epenhuysen Chemie ter ondersteuning van haar 
srandpun t heeft aangehaald. Daar wordt in de waszone continu 
gesproeid, terwijl in het JctClcan-oud systeem in het eerste deel 
van de sectie wordt gesproeid en in het laatste deel nevel neer­
slaat die bij het sproeien ontstaat en door de turbulentie in het 
laatste deel terechtkomt. 

27 Hoc het JetCkan-niemv-systeem werkt, is in de stukken niet 
helemaal duidelijk uiteengezet. In de memorie van grieven (on­
der 2.6) wordt gesproken over continu spraying gedurende de 
hoofdwasfasc. Deze werkwijze levert, aldus Epenhuysen Che­
mie, een treffende gelijkenis op niet de werkwijze welke onder­
werp van geschil was in de hierboven genoemde zaak KG 95/ 
334. Rij die werkwijze is volgens het vonnis sprake van een 
waszone, waarin de vaat zich in de regel circa 15 seconden bevindt, en 
waarin deze niet anders wordt besproeid dan meteen hooggeconcentreerde 
waterige reinigingssamenstelling met tenminste o,s gewichts-% van een 
of meet actieve reinigingsmiddelen. Het hof zal hiervan uitgaan, nu 
ook Diversey c.s. dit blijkens de pleitaantekeningen van de oc­
trooigemachtigde van Diversey c.s. in hoger beroep heeft ge­
daan. 

28 Wat is bedoeld met a contact Urne en met notdeliterately sprayed? 
Om deze vragen te beantwoorden moet, geler op artikel 69 lid 1 
Europees Octrooiverd rag, te rade worden gegaan bij de beschrij-
ving. 
29 De besch rij ving geeft eerst een beeld van de stand van de tech­
niek: het bekende machinale vaarwasproces waarbij in de 
voorwaszone of-cyclus de vaat intensief met water wordt be­
sproeid (intensivüy sprayed with water, pagina 2, regel 7), in de 
hoofdwaszone of -cyclus de vaat wederom krachtig wordt be­
sproeid met een wasvloeisrof (again vigorously sprayed ... with a 
wash liquor, pagina 2, regel ïz), waarna nog een of meer spocl-
zones of-cycli volgen. De wasvloeistof is in het algemeen water 
bij een temperatuur van 50 tot 60 "C waaraan als vloeistof of in 
poedervonn wasmiddel is toegevoegd (The wash liquor is generally 
water at u temperature offrom 50 to 60 "C to which a tiquid orpowder-
form detergent is ctdded, pagina 2, regels 13 en 14). De verbetering 
die het octrooi biedt, bestaat hieruit dat in plaats van het be­
sproeien van de vaatwas met cen groot volume water en was­
middel, gekozen wordt voor het besproeien in a fine, gentle 
mist-likc spray van o. highly wncentrated aqtieous cleaningformula-
tion. Daarmee wordr een verbeterde doelmatige reiniging ver­
kregen doordat minder werk en minder verbruik van water en 
chemicaliën nodig zijn (pagina z, regels 33 en 34). Vervolgens 
dient er een con tacttijd te zijn voor de gewenste chemische wer­
king. Deze werking wordt gesteld tegenover de bekende me­
chanische werking (pagina 2, regel 48). Over het vernevelen zegt 
de beschrijving: 

In order tv optimise. results, it is important that substantially the whole 
sitrface ofa soiled article shoitld be euntacted by the sprayed cleaningfor-
mtihitiori and the amount offormulation sprayed and the manner in 
which it is sprayed may be adapted hearing this aim in mimi Afine, 
gentle mist-likc spray is parttcuhtrly desirable. in a conveyor-type ma­
chine, the belt speed will also be a factor. More particuiarly. the volume 
sprayed and/or the number and/or arrangement of spray nozzles is/are 

selecred so that low volume and low intensity spraying will ensttre the 
desired type of complete average and even disttibutiun. (Pagina 2, re­
gels 52-57) 
Het hof is ervan overtuigd dat de vakman, na lezing van conclu­
sie 1 in het licht van de besch rij ving, zal begrijpen dat het nood­
zakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reini­
gingsmiddel gedurende enige tijd ongesroord zijn chemische 
werking op het vuil moet kunnen uitoefenen. Gedurende die 
tijd zal dus niet zodanig gesproeid moeten worden dat het rei­
nigingsmiddel wordt verwijderd. 
Bevestiging voor dit oordeel vindt het hof in het antwoord van 
de Oppositie-Afdeling op de steil ingdat de woorden notdelibera-
tely sprayed onduidelijk zijn. De Oppositie-Afdeling respon­
deerde aldus: 
In the descriptwn it is explained what is meantby the term not deli be-
rately sprayed. 
On page 2, Unes 47 W4S, itisstateü thut during the contact timen Che­
mical, as opposed to mccTianical, action is taking place. Further-
more, in the description it is explained in Unes 50 to 51, that during the 
contact time theartkles are not deliberateiy sprayed. 
From this, theskilledperson is clearly and unambiguously taught that 
this expression means that theartkles are not sprayed during the contact 
time.but that achemicalactioninotamechunicalaaionsitclias spraying} 
is taking place- üccasional drippingfrom the spray nozzles can ofcourse 
not be excluded The term not del iberately, is used in order to take ac­
count of this even tuatity. 

30 Epenhuysen Chemie zegt dar bij het JctClcan-nieu w-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 1 ucli t en d ruppeltjes geconcentreerd rei­
nigingsmiddel wordt opgewekt. 

31 Ter zitting heeft Epenhuysen Chemie de verneveling door 
middel van het JetClean-nieuw-systccm gedemonstreerd. Her 
hof heeft daarbij gevoeld en vastgesteld dat sprake is van afine. 
gentle mist-like spray en dat deze als gevolg van de luclit-
turbulentie de gehele ruimte vult. Van mechanisch spoelen zo­
als gebruikelijk in vaatwasmachines, is bepaald geen sprake. 
Evenmin is sprake van een krachtige, gerichte luchtstroom. Een 
zachte werveling is voelbaar. 

32 Gelet hierop is het hof ervan overtuigd dat door het continti 
besproeien in afine, gentle mist-like spray van a highly eoncentrated 
aqueous clcaningfarmulatwn de chemische werking niet wordt ver­
stoord: de druppeltjes geconcentreerd reinigingsmiddel die 
neerslaan op de vuile vaat worden niet weggespoeld of wegge­
blazen. Daarvoor is de werveling niet krachtig genoeg. Weg­
spoelen en/of wegblazen zou(den) ook niet mogen omdat her 
reinigingsmiddel dan zijn werki ng niet zou kunnen uitoefenen. 
Het hof wijst erop dat in de conclusie niet te lezen is dar tijdens 
de contacttijd n iet in afine, gentle mist-like manier gesproeid zou 
mogen worden. Aldus bezien en onder verwijzing naar het on­
der 29 overwogene, kan slechrs geconcludeerd worden dat het 
JetClean-nieuw-systccm letterlijk onder de woorden van con­
clusie 1 van het octrooi valt. Met d it systeem wordt dezelfde ver­
betering ten opzichte van de bekende, tot de stand van de tech­
niek behorende sysremen bereikt. 

33 Uithct vorenstaande volgtdat de grievenlcn IV niet opgaan. 

34 Grief V versraar her hof aldus dat volgens Epenhuysen Che­
mie de verklaring voor recht anders dient te worden geformu-
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leerd ingeval toepassing van het JciClean-systeem onrechtma­
tig wordt geoordeeld. 
35 Uit het hierboven overwogene blijkt dat toepassing van de 
beoordeelde wassystemen van Epenhuyscn Chemie onrechtma­
tig is. Epenhuyscn Chemie heeft er belang bij dat in het dictum 
de verwijzing naar het JetClean-systeem verdwijnt nu JctClcan 
een merk is dat, zoals door Epenhuyscn Chemie onweersproken 
is gesteld, gebruikt kan worden voor sysremen waarmee geen 
inbreuk wordt gemaakt. Het dictum zal in de door Epenhuysen 
Chemie voorgestelde zin komen teluidcn. 

36 Met grief VT keert Epenhuysen Chemie zich tegen het alge­
meen luidend inbreukverbod. Het hof stelt vast dat Epenhuy­
sen Chemie geen bezwaar maakt tegen een verbod van directe 
octrooiinbrcuk, hoewel gesteld noch gebleken was dat Epen­
huysen Chemie zelf het geoctrooieerde waspioccs toepast. De 
grief gaat niet op. Een inbrcukverbod behoeft niet beperkt te 
zijn tot de beoordeelde inbreLtkmakende handelingen. De om­
schrijving van het verbod mag in algemene termen geschieden 
teneinde dreigende inbreuk in andere vormen af te wenden. In 
de omschrijving van het verbod zal wel een afbakening moeten 
worden gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder 
het verbod begrepen is. Deze afbakening is in voldoende mate 
aanwezig, in aanmerking genomen dat het dictum verstaan 
dient te worden in het licht van de beoordeling. 

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

38 De algemene grief VIII behoeft na het voorgaande geen be­
spreking meer. 

Beslissing 

Het hof 
- vernietigt het vonnis van de rech tbank I )cn Haag van 21 se p-
tember 1994 voorzover voor recht is verklaard dat het toepassen 
van het Jctclcan-sysreem van Epenhuysen Chemie onrechtma­
tig is en voorzover Epenhuysen Chemie verboden is het in of voor 
haar bedrnfgebruiken, in het verkeer brengen of vertier verkopen, afleve­

ren of anderszins verhandelen dan wel vooreen en ander aanbieden of in 

voorraad hebben van middelen waarmee de in het octrooi beschermde 

werkwijze wordt toegepast, 

en in zoverre opnieuw rechtdoende: 
- verklaart voor recht dat het toepassen van de ten proecsse be­
doelde wasprocessen van Epenhuyscn Chemie onrechtmatig is; 

verbiedt Epenhuyscn Chemie in Nederland middelen betref­
fende een 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 c.s. be­
groot op ƒ 4.620,-. Enz. 

d Cassatiemiddel 

1 De partijen zullen hierna gewoonlijk worden aangeduid bij 
hun (verkorte) eigen namen. 
2 Het bestreden arrest geeft, i n het bijzonder in rovv. 28-3 3, blijk 
van een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot de regels 
die gelden voor de uitleg van (Europese) octrooien door de rech­
ter. Epenhuysen betrekt deze stelling met name op de beoorde­
ling, door het Hof, van de (gewijzigde) conclusie 1 van KO 0282 

214, die blijkens rov. S van het bestreden arrest als volgt gefor­
muleerd is: 
A machine dishwaslwig process wherein there are one or more optional 

preveash eycles or zones, one armere wash cycks or zones and om ormore 

rinse cycks or zones which comprises spray ing inside the machine from a 

plumlity ofnozztes on to at least partially soiled articks in afin e, geritte 

mist-like spray a highly concentrated aqueous deaningformulatioii com-

prising al least 0,5 weight percent of one or more active cleaning agents 

and, al Ieracontact time of from 2 to 100 sccondsdiiringwliichlhe articles 

are not delibcrately sprayed. removingthe demungfonmüation and soü 

in one ormore subsequent stages, the cleaningformulation bcingsprayed 

prior to thefinal rinsecyde orzone. 

De bezwaren van Epenhuysen betreffen in het bijzonder de be­
oordeling, in het bestreden arrest, van het gegeven 'during 
wh ich the articles are not deliberately sprayed' u ir deze octrooi-
conclusie. 's Hofs uitleg van de octrooiconclusie laai /.ich aldus 
samenvatten dat wanneer gedurende de in de octrooiconclusic 
aangeduide 'contact time' van 2-100 seconden wordt voortge­
gaan met besproeiing in de vorm van een 'fi nc_, gcntle mist-like 
spray' (als nader in de octrooiconclusie aangeduid), nochtans 
voldaan is aan de parameter dat (gedurende de bedoelde 'con­
tact time') 'the articles are not delibcrately sprayed'. Daarmee is 
aan de octroo iconclusie een u i tl eg gegeven die zozeer o p gespan­
nen voet staat met de voor uitleg van (Europese) octrooien gel­
dende regels, en met name met het gegeven: een redelijke mate 
van rechtszekerheid voor derden, dat die uitleg niet als berus­
tend op een juiste rechtsopvatting kan worden aanvaard. Deze 
algemeen geformuleerde klacht wordt in de volgende middel-
onderdelen nader toegelicht en uitgewerkt. 

2.2 In verband met het in middelonderdeel 2.1 bedoelde gege­
ven was door Epenhuysen gesteld, of ligt (voldoende d uidelijk) 
in de namens Epenhuysen aangevoerde stellingen besloten: 

a dat met betrekking tot de zojuist geciteerde conclusie 1 van 
EO o z8z 214, zowel naar de luid van de (tekst van de) conclusie 
als naar de door het zinsverband aangedrongen betekenis der 
woorden, slechts die lezing in aanmerking komt (en al thans die 
lezing in hoge mate voor de hand ligt) waarbij het gebruikte 
woord 'spraying' of'sprayed' telkens ziet op dezelfde, of althans 
op eenzelfde bewerking, met als gevolg dat waar er sprake van is 
dat gedurende de 'contact time' er voor moet worden gewaakt 
dat 'the articles are not deliberately sprayed' de vakman ervan 
uir mag gaan dat daarmee bedoeld is dat de elders in de conclu­
sie als 'spraying' aangeduide bewerking, gedurende de aange­
duide 'contact time' (van 2-100 seconden) niet, en althans niet 
opzcttclijk('deliberately'), wordt Liitgevuerd. Deze lezing word r 
nog nader aangedrongen door het feit dat zowel de (eerste) con­
clusie, als de beschrijving van het octrooi verwijzen naar slechts 
één andere bewerking waarbij enige in dit verband relevante 
besproeiing van de te reinigen artikelen kan plaatsvinden, na­
melijk de bewerking van het spoelen ('rinse eycles'), terwijl de 
octrooiconclusie en de beschrijving aangeven dat die bewerking 
dient plaats te vinden na de periode ('in one or more subsequent 
stages') van de 'contact time' van 2-100 seconden, gedtirende 
welke 'the articles are not deliberately sprayed'; hetgeen logisch 
uitsluit dat met de belreffenile bewerking (bedoeld met de woor­
den 'not deliberately sprayed') reeds op de pas nadien uit te voe­
ren 'rinse eycles' zou worden gedoeld. 

Uit een en ander volgt dat voorzover de conclusie zo zou (moe­
ten) worden gelezen dat met 'sprayed' in de bijstelling 'during 
which the articles are not deliberately sprayed' (alleen) gedoeld 
wordt op andere bewerkingen dan het in de conclusie aange-
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duide '... spraying insidc the machine ... in a fine, gcntle mist-
like spray ... a highly conceiurated aqtieons cleaning formula-
tion' (terwijl als zodanige andere bewerking in de context van 
de octrooiconclusic en de beschrijving in feite alleen in aanmer­
king komt de bewerking van het spoelen ('rinse cydes')), de 
octrooiconclusie en de daarbij aansluitende beschrijving in zo­
verre (in hoge mate) aan onduidelijkheid lijden. Tn de zojuist 
gesuggereerde lezing van de octrooiconclusie en de daarmee 
overeenstemmende beschrijving (te weten, inhoudelijk, de le­
zingdie het Hof heeft aanvaard) wordt het in de octrooiconclusic 
en de daarmee overeenstemmende beschrijving gebruikte be­
grip 'spraying' respectievelijk 'sprayed' dan in verschillende (en 
elkaar uitsluitende) betekenissen uitgelegd, terwijl 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)-
onderdccl een beroep wordt gedaan naar de Memorie van Grie­
ven, alinea's 2 . 5 - 2.6, en in het bijzonder alinea 2.7. 

b Het inventieve gehalte van de geoctrooieerde voorziening, res­
pectievelijk de mate waarin die voorziening vernieuwing heeft 
gebracht, is rechtens onvoldoende. Daarin ligt besloten dat 
beide grootheden ook, en althans, gering zijn, 
Epenluiysen verwijst voor haar stellingen waarop in dit (sub)-
onderdeel een beroep wordt gedaan naar de Memorie van Grie­
ven alinea 2.10 en alinea's 3.2- 3.9 en de pleitnota namens Epen-
huysen in appèl, alinea6.3 (sub i). 

c Ook de passages uit de 'grounds' die in de oppositie-instantie 
voor gewijzigde instandhouding van bet octrooi door de 
Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau zijn aange­
voerd, zijn voor meerderlei uitleg vatbaar en spreken elkaar te­
gen, met name voorzover die betrekking (kunnen) 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, en kan zeer 
wel zo worden gelezen, dat beoogd is, dat gedurende de 'conlact 
time' geen versproeien van stoften plaatsvindt, maar hoogstens 
onopzettelijk 'nadruppclcn' 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 de octrooiconclusic genoemde 
'nozzles' die in die conclusie voorzien zijn als het middel voor 
het opwekken van 'a fine gentle mist-like spray'. 
Bovendien bevatten de betreffende 'grounds' ook de nodige, 
door Epenhuysen specifiek in appèl benadrukte, passages die 
indicatief zijn voor een andere (en met name voor de zojuist 
hiervóór gesuggereerde) betekenis van de door het Europese Oc­
trooibureau in de 'grounds' neergelegde beoordeling. Zulke 
passages zijn bijvoorbeeld aangehaald in de Memorie van Grie­
ven, alinea 2.8 en in de pleitnota namens üpcnhuyscn in appel, 
o.a. in alinea's 3.3, 3.4 en vooral 3.10 en 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 lieten voor redelijke twijfel ten aanzien van de strekking 
van het daarin beroogde. Voorzoveel nodig heeft Epenhuysen 
dat ook aangevoerd in de pleitnota namens Epenhuysen in ap­
pèl, alinea'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
sen was gesteld (en ook doorliet Hof tot uitgangspunt is geno­
men, en althans in cassatie veronderstellenderwijs tot 
uitgangspunt mag worden genomen) dat bij de door Epenhuy­
sen toegepaste werkwijze géén bewerkingsfase voorkomt 
waarin 'the articles are no t deliberately s prayed', in die zin dat in 
het geheel geen besproeiing (ook niet in de vorm van een 'fine, 
gcntle mist likc spray') plaatsvindt, en dat bij de werkwijze van 
Epenhuysen continu besproeiing, overeenkomend met 'spray­
ing ... in a fine, gentle mist-like spray a highly concentrated 
aqueous cleaning formulation' plaatsvindt, zonder dat cen 'con­
tact time' kan worden aangewezen van 2-100 seconden gedu­
rende welke de bewerking in de vorm van de hier bedoelde be­
sproeiing wordt onderbroken. 

e Voorts was namens Epenhuysen gesteld, en mag in cassatie 
althans veronderstellenderwijs tot uitgangspunt worden geno­
men, dat de hier bedoelde beperking in dcoctroaiconclusiedoor 
de octrooihouder in de loop van de oppositieprocedure is voor­
gesteld om het aanvankelijk ruimer geformuleerde octrooi als­
nog voor handhaving (in beperkte} vorm in aanmerking te laten 
komen. Tegen deze achtergrond mag de betreffende beperking 
in beginsel door derden worden begrepen als cen noodzakelijke, 
of althans als een relevante tocvocgi ng waarmee de door het oc­
trooi beschermde werkwijze wordt afgebakend van niet ondet 
de bescherming van het octrooi begrepen materie. De rechtsze­
kerheid waarop derden rechtmatig aanspraak mogen maken 
wordr in onaanvaardbare mare aangetast wanneer, juist ten aan­
zien van een dergelijke beperking, een uitleg wordt toegepast 
d ie aan die beperki ng het gehele, of bet belangrijkste deel van 
liet beperkende effect ontneemt zoals dat met de tekst van de 
octrooiconclusie, ookin aanmerking genomen de daarmee over­
eenstemmende passages uit de inleidende beschrijving, beoogd 
lijkt te zijn; en tevens een uitleg die aan de betreffende beper­
king een betekenis toekent waardoor die het karakter krijgt van 
een toevoeging met een in hoge mate vanzelfsprekende, en daar­
door als bijdrage tot de technische leet van het octrooi effectief 
zinledige betekenis. 

Epenhuysen verwijst voor haar stellingen waarop in dit (sub)-
onderdeel een beroep wordt gedaan naar de Memorie van Grie­
ven, alinea's 1.5-2.6 en 2.9, en de pleitnota namens Hpenhuysen 
in appèl, alinea's 2.2, 2.6, 3.r, 3.2, 3.3 en 3.4 en alinea's 4.1-4.5. 

2.3 De door het Hof toegepaste uitleg van de in de eerdere 
middelonderdelen bedoelde parameter 'during which the arti­
cles are not deliberately sprayed' is daarom onverenigbaar met 
de regels ten aanzien van, met name, de plaats die bij de uitleg 
van octrooien toekomt aan een redelijke 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 overeenstemmende passa­
ges uit de inleidende beschrijving, niet valt te rijmen, en tevens 
cen uitleg die in het licht van de bedoelde teksten als liet tegen­
deel van voor de hand liggend kan gelden, cn/of 
b omdat daarbij aan een onduidelijk geformuleerde octrooi-
conclusie, waarvan de strekking in een op dezelfde wijze ondui­
delijk geformuleerde inleidende beschrijving wordt toegelicht, 
een (sterk) extensieve uitleg in het voordeel van de octrooihou-
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der is gegeven, in weerwil van het feit dat onduidelijkheden in 
octrooiconclusies (zeker wanneer de tekst van de inleidende be-
sehrijvingdicnovcrccrikomstig is) in beginsel ten nadele van de 
octrooihouder werken, en omstandigheden van een voldoende 
gewicht om afwijking van deze 'in beginsel'-regel te rechtvaar­
digen niet waren gesteld, en althans niet door het IJLof zijn vast­
gesteld; terwijl integendeel was gesteld, en in cassatie althans 
veronderstellenderwijs tot uitgangspunt mag worden geno­
men, dat de in het octrooi beschermde materie is ingebed in een 
zeer nabijliggende stand van de techniek, althans dat de betref­
fende materie niet of nauwelijks vernieuwing heeft gebracht; 
hetgeen aan verruiming van de bcschcrmingsomvang in de weg 
staat; en/of 

c omdat daarbij aan passages uit de verleningsgeschiedenis van 
het octrooi die - in de context van de (overige) verlenings-
geschiedenis van het octrooi, en ook in hun eigen intrinsieke 
formulering - eveneens als onduidelijk kunnen gelden, argu­
menten ten voordele van de door de octrooihouder voorgestane 
uitleg van het octrooi zijn ontleend, terwijl (althans onduide­
lijke stukken van) het verleningsdossier met terughoudendheid 
moet(en) worden beoordeeld als de octrooihouder zich daar in 
zijn voordeel op beroept, en onduidelijke formuleringen in be­
ginsel voor risico van de octrooihouder komen, en terwijl er geen 
omstandigheden van een voldoende gewicht om afwijking van 
de hier bedoelde 'in beginsel'- regel te rechtvaardigen waren ge­
steld, of althans dergelijke omstandigheden niet door het Hof 
zijn vastgesteld; en/of 

d omdat de passage uit de octrooiconclusie (en het daarmee cor­
responderende deel van de inleidende beschrijving) die in de 
door het Hof gevolgde uitleg van het octtooi centraal staat, in 
die octrooiconclusie is opgenomen tijdens een tegen het octrooi 
gevoerde oppositieprocedure, op voorstel van de octrooihouder 
en dus, naar in hoge mate in de rede ligt, als een formulering ter 
nadere - beperkende - afbakening van onder het beoogde oc­
trooi beschermde materie, aangebracht om de aldus nader afge­
bakende materie alsnog voor octrooi veilen i ng i n aan merki ng te 
doen komen; terwijl de door het Hof aanvaarde uitleg ertoe 
leidt, althans er zeer geredelij k toe kan leiden, dat van een mate­
rieel relevante beperking van de geoctrooieerde materie, dan-
wel van een nadere afbakening daarvan ten opzichte van de voor-
bekende stand van de techniek, geen sprake meer is. Hierdoor 
(en althans) is, in de door het Hof toegepaste uitleg van het oc­
trooi eenzijdig 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 de motivering van 
het arrest kenbaar) geen gewicht toegekend aan het feit dat de 
in een octrooiconclusie opgenomen formuleringen niet slechts 
door de functionaliteit van de beschreven werkwijze of inrich­
ting (kunnen) worden ingegeven maar óók - of zelfs vooral -
door de wens of de noodzaak om de beschreven werkwijze of 
inrichting door één of meer kenmerkende verschillen af te ba­
kenen van tot de stand van de techniek behorende gegevens. 

Door een en ander komt de door het Hof aanvaarde uitleg nader 
in conflict met het uitgangspunt dat bij de uitleg van octrooien 
in redelijke mate aan de ten gunste van derden in het oog te 
houden rechtszekerheid gewicht moet worden toegekend; 

terwijl ieder van de sub a t/m d van dit middclondcrdccl ge­
noemde redenen op zich, en dus a fortiori de gezamenlijkheid 
van de genoemde redenen of combinaties daarvan, voldoende is 
om de door het Hof gevonden uitleg van het octrooi als rechtens 
onaanvaardbaar ie doen gelden. 

2.4 Airhans geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting danwei van een rechtens onvoldoende motive­
ring, omdat 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
delijkheid in de octrooiconclusie en de inleidende beschrijving, 
zoals o.a. gesignaleerd in middclondcrdccl 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 uit het 
verleningsdossier, alsmede om in dit verband niet ten nadele 
van de octrooihouder te wegen dat ook dat verleningsdossier, 
met name op de in middelonderdeel 2.2 sub cbeschreven wijze, 
onduidelijk is, terwijl het bovendien gaat om een in het kader 
van de oppositicptoccdurc op voorstel van de octrooihouder aan 
de octrooiconclusie toegevoegde, en dus in het algemeen als be­
perkend bedoeld aan te merken nadere bepaling van de geoc­
trooieerde voorziening, bij de uitleg waarvan dan ook niet 
slechts de functionaliteit van de betreffende voorziening in de 
technische context van de in het octrooi beschreven werkwijze 
of inrichting van belang is, maar ook de functie die de betref­
fende voorziening 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 oordelen geroepen 
rechter gehouden is om, wanneer hij op de in de vorige volzin 
aangeduide wijze oordeelt, dat oordeel slechts re baseren op 
daartoe rechtens toereikende en bovendien in de uitspraak vol­
doend e duidelijk tot uitdrukking gebrachte gronden, opdat het 
mogelijk wordt om te beoordelen of de betreffende beslissing 
op een juiste rechtsopvatting berust. Doordat het Hof in het on­
derhavige geval gronden als zoj uist hiervóór bedoeld niet in het 
arrest tot uitdrukking heeft gebracht, is de bestreden uitspraak 
in strijd met de hier geformuleerde regel, en heeft die uitspraak 
althans te gelden als rechtens onvoldoende gemotiveerd. 

2-5 Voorzover de beslissing van het Hof zo zou moeten worden 
begrepen dat het Hof ervan uit is gegaan dat de octrooiconclusie, 
gelezen met inachtneming van de ingevolge art. 69 KOVin acht 
te nemen uitlegfactorcn, niet als onduidelijk heeft 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, nu de in 
beide opzichten in aanmerking te nemen interpretatiefactoren 
geen andere conclusie toelaten dan dat de betreffende teksten, 
op zijn minst genomen, voor mccrdcrlci uitleg vatbaar zij 11 e n -
althans wanneer men die teksten uitlegt zoals het Hof dat heeft 
gedaan - ook in uitgesproken mate aan onduidelijkheid lijden; 
en dit in versterkte mate, wanneer men in aanmerking neemt 
dat het in dit geding centraal staande gegeven van de 'contact 
time' gedurende welke geen opzettelijke besproeiing plaats­
vindt, niet slechts de bedoeling behoeft te hebben van cen na­
dere verduidelijking van de functionaliteit van de beschreven 
werkwijze of inrichting, maar ook geredelijk de bedoeling kan 
hebben, de geoctrooieerde 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 
zouden kunnen rechtvaardigen en/of voor degene die van het 
arrest kennisneemt begrijpelijkkunnen maken waarom het Hof 
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in weerwil van de inde middelondcrdclcn 2.2 en 2.3 aangeduide 
feitelijke dementen en de daarmee velband houdende rechts­
regels of uitgangspunten, tot de uitleg van het octrooi is geko­
men, waartegen dit cassatie-middel zich richt. 

3.2 Voorts vormen de in de middelonderdelen 2.3 aangevoerde 
elementen even zovele redenen, waarom de uitkomst waartoe 
het Hof bij de uitleg van EO o 282 214 is gekomen zonder na­
dere motivering (die in het bestreden arrest ontbreekt) onvol­
doende begrijpelijk is. In bet bijzonder is onvoldoende begrij­
pelijk de gedachtengang van het Hof, voorzover die erop 
neerkomt dat, met voorbijgaan aan de voor de hand liggende 
betekenis van de in conclusie 1 van het octrooi en in de daarbij 
aansluitende inleidende beschrijving gebruikte woorden, een 
interpretatie is aanvaard die insluit dat de derde die van het oc­
trooi kennisneemt zou hebben te begrijpen dat 'spraying' res­
pectievelijk 'sprayed' in de octrooiconclusic en in de beschrij­
ving ziet op verschillende, elkaar uitsluitende bewerki ngen, en 
ook dat 'nozzle(s)' in de octrooiconclusie, respectievelijk 'spray 
nozzlcs' in de in rov. 29 van het bestreden arrest geciteerde pas­
sage uit de 'grounds' van de Oppositie Afdeling van het üuro-
pees Octrooi Bureau zien op verschillende, althans in deze con­
text voor verschillende bewerkingen toegepaste elementen uit 
de besproken inrichting (zie in dit verband nader middel­
onderdelen 2.2 sub a en 2.2 sub c, slot): en dat een en ander met 
voldoende duidelijkheid uit het octrooi kan worden opge­
maakt, om te kunnen rechtvaardigen dat het octrooi, ten detri­
mente van de rechtszekerheid voor derden, op de door het Hof 
aanvaarde wijze extensiefwordt uitgelegd. 

e Conclusie A. G. m r. Langemeijer, 29 januari 1999 

2.1 Het cassatiemiddel heeft uitsluitend betrekking op het oor­
deel van het hof dat het vernieuwde Jet Clean-systeem van Kpcn-
huysen Chemie inbreuk maakt op het (gewijzigde) octrooi van 
Diversey, dus op de rov. 28 - 33. Onderdeel r van het middel 
bevat geen klacht. Onderdeel 2 bevat hoofdzakelijk de rechts-
klacht dat het hof de regels, welke gelden voor de uitleg van 
octrooien door de rechter, niet heeft nageleefd; subonderdeel 
2.5 voegt een voorwaardelijke motiveringsklacht toe. onder­
deel 3 herhaalt de bezwaren van onderdeel 2 in de vorm van 
motiveringsklachten. 

2,z Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een 
octrooi is artikel 3olid 2 van de vroegere Rijksoctrooiwet"(ROW) 
van belang: het uitsluitend recht wordl bepaald door de inhoud 
van de concl usies van het octrooischrift, waarbij de beschrij vin g 
en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. De bepa-
lingsluit aan bij artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooi verdrag 
(EOV), dat luidt: 
Theextent of the proleet ion conferred by a I ittropean patent ora Euwpean 
patent application shall be determined by the terms of the claims. Ne-
vertheless, the description and drawings stut/l be used ro interpret the 
claims. 
Het 'Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van bet Verdrag18 

luidt in vertaling als volgt: 
Artikel 6$ mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de besehermings-
omvangvan het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst 

7 Wet van 7 november 1910. Stif. 313. De huidige Rijksoctrooiwec 1995 
kent een7elfde regel in art. 53 lid 2, maar is incasu nier van toepa^ing 
ingevulde de overgangsbepaling van art. 102. 
y S&J 73-II edide J 99.S h\z. 173, vemling op blz. 353. Ingevolge artikel 
164 HOV vorm t het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 een wezen­
lijk bestanddeel van het EOV. 

van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen 
maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zou­
den kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd 
in diezin, alszouden de conclusies alken als richtlijn dienen en alszoudc 
bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihou­
der, inuir het oordeel van de deskundige die de beschrijvingen de tekenin­
gen bestudeert, heeft willen besehermen. De uitleg moet daarentegen tus­
sen deze. twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke 
bescherming van de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan der­
den wordt geboden, 

2.3 De Hoge Raad. heeft in het arrest Ciba Gcigy/Oté' aangege­
ven hoc de Nederlandse rechter bij de uitleg van octrooien recht 
behoort te doen aan de strekking van het bepaalde in artikel 30, 
lid 2 ROW, respectievelijk artikel 69, lid 1 EOV en het daarbij 
behorende interpretatief Protocol: 
De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvat­
ting, toegepast met inachtnemingvan art. 30, UdzROW, komt erop neer 
dat bij de uitkgvan de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht 
van beschrijvingen tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien 
wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezen­
lijk is-anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies lig­
gende uitvindingsgedachte is-teneinde een uitsluitend op de letterlijke 
betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke be­
scherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) 
uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzin­
gen voorde wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden 
tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke 
rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De lot uitleg van de 
conclusies van het octrooi schrift geroepen rechter zal dart ook tevens moe­
ten beoordelen of het resultaat van zijn ondeizoek de rechtszekerheid voor 
derden voldoende tet haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal 
een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende 
uitlegkunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid 
voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de doorliet octrooi geboden 
bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder 
werkt. Bij dit alles moet echter rekening gehouden worden met de aard 
van het concrete geval, waaronder ook de male waarin de geoctrooieerde 
uitvinding vernieuwing heeft gebracht. 

2.4 Dit arrest vormde een ombuiging van de voordien geldende 
rechtspraak welke kort gezegd inhield dat het bij de vaststcll i ng 
van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend 
rechr niet aankomt op de letterlijke bewoordingen van het 
octrooiscïiiïft, maar op datgene waarin naar het wezen van de 
zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Zie voor latere roe­
passingen van de Ciba Geigy/Oté norm o. m:HR 9 februari 1996, 
NJ 1998,2 m.nt. DWFV; HR 5 september 1997, RvdW 1997,160. 
Een recente besch tijvi ng van deze rechtsontwikkeling wordt ge­
geven door H. M. E. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht, diss. 
RUU 1998,blz. 223 e.v. 

2.5 Hiermee kom ik toe aan de bespreking van het cassatie-
middel. Voor een goed begrip van de met technische termen 
doorspekre gedingstukken wijs ik allereerst op het onderscheid, 
dat in de beschrijving van het octrooischrift word t gemaakt tus­
sen een mechanisch reinigende werking (van water, met of zonder 
wasmiddel) en een chemisch reinigende werking (de inwerking 
van een reinigingsmiddel op het vuil), volgens de beschrijving 

9HK 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV. Met arrest is besproken 
dooi J.J. ErinkhofinA/11995 bl7.. 511; door Reeskamp inBfc 1995 blz. 
114; door H. Wien.NJR 1995 blz. 1035; J.II.J. den Hartog in ±:ifc' 1996. 
blz. 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 liet 
ocirooischrift, nodig dat hetreinigingsmiddcl eenbepaalde pe­
riode in contact staat met het vu il. Dit is de minimum contact­
tijd, uitgedrukt in seconden. Gedurende dit tijdvak moet het 
mechanische effect van besproeiing uitblijven of ten m i nstc be­
perkt blijven, anders spoelt het reinigingsmiddel meteen weer 
weg. 

z.6 Volgens Epenhuyscn Chemie is deze lezing van het octrooi-
schrift te ruim: de gewijzigde Conclusie - dus de 'claim' van 
Diversey- is immersbeperkttoteenprocédé waarin een contact-
tijd voorkomt van z tot ïoo seconden waarin de te reinigen arti­
kelen niet opzettelijk worden besproeid. Volgens Epenhuysen 
Chemie ligt liet voor de hand dat de gebruikte term 'spraycd' 
dezelfde betekenis heeft als de term 'spraying' eerder in die­
zelfde volzin. Met andere woorden: het octrooi beschermt vol­
gens Epenhuysen Chemie alleen een procédé waarin het be­
sproeien met een hoog geconcentreerd vloeibaar reinigings­
middel in een 'fine gentle mist-1 ikespray' ten minste z seconden 
wordtonderbroken. Aandieomschrijving voldoet het JetClcan-
systeem volgens Epenhuysen Chemie zeker niet, want in het 
JetClean-systeem wordt continu doorgesproeid. 

1.7 I let hof, de juistheid van dit verweer onderzoekend, heeft 
vastgesteld dat bij het vernieuwde Jet Clean-systeem inderdaad 
een 'continu spraying gedurende de hoofdwasfase' plaatsvindt. 
Vervolgens heeft het hof onderzocht wat die besproeiing precies 
inhoudt. Het blijkt te gaan om 'een waszoncjo, waarin de vaal 
zich in de regel circa 15 seconden bevindt en waarin deze niet 
anders wordt besproeid dan met een hooggeconcentreerde wa­
terige rcinigingssamenstelling met tenminste 0,5 gcwichts-% 
van een of meer actieve reinigingsmiddelen' (rov. 27). Het hof 
heeft 'gevoeld en vastgesteld' dat hierbij sprake is van 'a fine, 
gentle mist-like spray'. Hierbij is - nog steeds: naar de waarne­
ming van het hof- bepaald geen sprake van mechanisch spoe­
len. noch van een krachtige, gerichte luchtstroom (rov. 31). In 
rov. 32 maakt het hof cle gevolgtrekking dat het continu be­
sproeien van de vaat met een 'fine, gentle mist-like spray' van 
een 'highly concentratcd 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 geoctrooieerde 
werkwijze. 

2.8 In de vroegere rechtsopvatting, waarin het aankwam op dat­
gene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uit­
vinding bestaat, zou 's hofs redenering niet tot cassatie leiden: 
het gaat in wezen om een beoogd chemisch effect dat niet ver­
stoord mag worden door een mechanisch effect. Het cassatie­
middel (onderdeel 2.1) knoopt evenwel aan bij de rechtsopvat­
ting sedert het arrest Ciba Gcigy/Otc en betoogt in de eersre 
plaats dat het hof, geroepen tol de uitleg van de conclusie van 
het octrooischrift, niet mag volstaan met een onderzoek naar 
hei wezen van de geoctrooieerde uitvinding, maar tevens moet 
beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechts­
zekerheid voor derden (zoals Epenhuysen Chemie) voldoende 
tot haar recht laat komen. Volgens het middel, in al zijn varian-

10 Hij vaitwasmacbines waarin de vaal op zijn plaats blijft is sprake van 
'cyclus'; bij grotere vaatwasmachines vvordr de vaar op cen transport­
band door de cycli heen gevoerd en spreekr men van 'zone'. 

ten, heeft het hof aan de rechtszekerheid onvoldoende aandacht 
geschonken. 

2.9 Het hof, gesteld voor de vraag wat in de onderstreepte pas­
sage van de octrooiconclusie wordt bedoeld, is in de rov. 2K en 
29 eerst iu de beschrijving in het octrooischrift te rade gegaan. 
Dat is toegestaan: zie art. 30 lid 2 ROW en art. 69 EOV. 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 overeenstemming met het arrest Ciba Geigy/ 
Oté, aangenomen dal het hof met 'de vakman' bedoelt: de ge­
middelde vakman. De vakman zal, aldus het hof, uit het octrooi­
schrift begrijpen dat het noodzakelijk is dat het vernevelde, 
geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd 
ongestoord zijn chemische werking op het vuil moet kunnen 
uitoefenen. Gedurende de contact-tijd zal dus niet zodanig ge­
sproeid mogen worden dat hel reinigingsmiddel wordt verwijderd. 

2.10 Het hof heeft dus de lezing door de gemiddelde vakman 
(en daarmee de rechtszekerheid voor derden) tot uitgangspunt 
genomen. Dat heelt voor het hof geen beletsel gevormd om aan 
de term 'spray' een andere betekenis toe te kennen (nl. het zoda­
nig besproeien dat het rei nigi ngsmiddel wordt verwijderd) dan 
het begrip 'spray' waarvan Epenhuysen Chemie uitgaat (nl. het 
besproeien met het hoog geconcentreerde vloeibare reinigings­
middel). De consequentie van 's hofs redenering is dat het er 
niet toe doet dat hel reinigingsmiddel in het JetClean-systeem 
ononderbroken wordt doorgesproeid, zolang dit maar niet tot 
gevolg heeft dat het reinigingsmiddel wordt weggespoeld voor­
dat het heeft kunnen inwerken. 

2.11 Het hof (rov. 29) zoekt voor zijn opvattingbevesdgiiig in de 
motivering van de beslissing van de oppositie-afdeling van het 
Europees Octrooibureau. In onderdeel 2.2 onder c voert Epen­
huysen Chemie hiertegen aan dat de motivering van de 
oppositic-afdclingop dit punt onduidelijk is. Onderdeel 3.2 ver­
bindt hieraan een motiveringsklacht. Deze motiveringslclacht 
komt mij gegrond voor. De oppositie-afdeling heeft zich welis­
waar gebogen over de betekenis van de passage 'during which 
the articlcs are not deliberately sprayed' in de gewijzigde 
octrooiconclusie, maar heeft zich gericht op hctbcstanddeel 'de­
liberately'. De oppositie-afdeling is tot de slotsom gekomen dat 
dit bestanddeel tot uitdrukking brengt dat het sproeien in het 
geoctrooieerde procédé weliswaar gedurende een aantal secon­
den wordt onderbroken, maar dat daarbij uiteraard niet kan 
worden uitgesloten dat vanuit de spuirrnonclen (spray nozzles) 
enig onbeoogd nadruppelen (occasional dripping) plaatsvindt. 
Over de vraag die partijen thans verdeeld houd t -de vraag welke 
vorm van 'sprayen' onderbroken wordt - heeft de oppositie-
afdeling zich echter niet uitgelaten: in zoverre heeft Epenhuy­
sen Chemie gelijk, dat de verwijzing in rov. 29 naar de motive­
ring van de oppositie-afdeling nicl bijdraagt aan de argu­
mentatie. Een gegrondbevinding van deze motiveringsklacht is 
echter onvoldoende reden voor cassarie: in de redenering van 
het hof gaat het slechts om cen bijkomend argument. De dra­
gende overweging is en blijft immers dat het hof ervan over­
tuigd is dat de vakman, na lezing van conclusie en besch rijving, 
de reikwijdte van het octrooi op de door her hof aangegeven 
wijze zal opvatten. 

2.12 De rechtsklacht van Epenhuysen Chemie (dat het hof on­
voldoende rekening houdt met het aspect van de rechts-



1 7 A P R I L 2 0 0 0 D I J - ) . A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 

zekerheid voor derden) wordt in onderdeel 2.2 verder onder­
bouwd als volgt: 
(i) Het strijdt met de rechtszekerheid dat aan één woord in een 
octrooiconclusie meer dan ccn betekenis wordt toegekend. Naar 
tekst en zinsverband van de octrooiconciusic komt slechts die 
lezing in aanmerking, waarbij aan de term 'sprayed' in 'during 
which the articles are not del ibcratciy sprayed' dezelfde beteke­
nis wordt gegeven als aan de term 'sprayi ng' eerder in dezelfde 
volzin (onderdeel 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 letterlijke tekst van de octrooiconciusic 
(onderdeel 2.2 onderb); 
(iii) De zinsnede 'during which the articles are not deliberately 
sp raycd' is in het kader van de oppositie-procedure aangebracht 
ter beperking van de oorspronkelijke 'claim' van Diversey. 
Daarom mag aan deze zinsnede niet een zo ruime uitleg wor­
den gegeven dat deze beperking grotendeels weer ongedaan 
wordt gemaakt (onderdeel 2.2 onder e). 

2.13 Het argument onder (i) moet worden beoordeeld in het 
licht van het arrest Ciha Geigy/Oré: is er sprake van een gebrek 
aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen 
van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen? 
De stelling dat de lezer van een octrooischrift in het algemeen 
niet erop bedacht behoeft re zijn dat aan ccn woord (in casu het 
woord: 'spray') verschillende betekenissen worden toegekend, 
laat onverlet dat de rechter in het octrooischrift voldoende aan­
wijzingen kan vinden die ook de gemiddelde vakman op het 
spoor zetten dat er meer dan één betekenis relevant is. Ook al 
zou de steil ing in het algemeen juist zijn, zij staat niet in de weg 
aan de slotsom dat het hof i n d i t geval ervan overtuigd is geraakt 
dat de gemiddelde vakman de omschrijving in de octrooi­
conclusie zal begrijpen in de door het hof aangegeven zin. Een 
dergelijk oordeel is voorbehouden aan de rechter die over de fei­
ten oordeelt. Het oordeel behoefde geen nadere uitwerking om 
begrijpelijk re zijn. 

z.i4Het argument ondei'(ii) vindt enige steun in hctarrestCiba 
Geigy/Oté: rekening moet worden gehouden met de aard van 
het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoc­
trooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. De achter­
grond van deze eis 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 moeilijker bij het maken van een 
landkaart dan degene die ccn 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.11 Wat er van die discussie zij, het hof heeft zich in rov. 
2.9 - en trouwens ook al in het kader van de nicuwheids-
betwisting (rov. r6 - 18) - rekenschap gegeven van de verbete­
ring die het octrooi inhield ten opzichte van de stand van de 
techniek voordien. De mate waarin de geoerrooieerde vinding 
vernieuwing bracht is dus, als één van de omstandigheden van 
het concrete geval, meegenomen in de beoordeling. Dat is m.i. 
voldoende. De jurisprudentiè'le regel luidt immers niet dat een 
octrooiconclusie meer naar de letter geïnterpreteerd zou moe­
ten worden naai' mate de geoctrooieerde vinding minder ver­
nieuwend is. Hiervan uitgaande, heeft het hof geen onjuiste 

maatstaf aangelegd en voldoet de redengeving op dit punt aan 
de daaraan te stellen eisen. 

2,15 De klacht, bedoeld onder (iii), mist in zoverre feitelijke 
grondslag dat óók in de lezing van het hof de gewijzigde octrooi­
conciusic beperkt is in vergelijking met de oorspronkelijke 
octrooiconciusic: niet elk procédé met een contact tijd van ten 
minste 2 seconden wordt beschermd, maar (sinds de wijziging) 
alleen een procédé waarin het besproeien opzettelijk wordt on­
derbroken. Wanneer Epenhuyscn Chemie met deze klacht wil 
aangeven dat een restrictieve uitleg van de octrooiconciusic ge­
boden is, voegt die stelling niets wezenlijks toe aan de maatsta­
ven die reeds door het arrest Ciba Gcigy/Otë zijn aangegeven 
voorde uitleg van octrooiconclusies die onvoldoende duidelijk 
zijn voor de gemiddelde vakman. Of het hof daarbij voldoende 
reken i ng gehouden heeft met derden komt in onderdeel 2.3 aan 
de orde. 

2.1S In onderdeel 2.3 herhaalt Epenliuysen Chemie de klacht 
dat de uitleg welke het hof geeft aan de passage 'du ring which 
the atticles are not deliberately sprayed' onverenigbaar is met 
de plaats die volgens de regels voor uitleg van octrooien toe­
komt aan een redelijke rechtszekerheid voor derden. Voor de 
subklachten a t/m d verwijs ik naar de tekst van het middel. 

2.17 De plaats die volgens de regels voor uitleg van octrooien 
toekomt aan de rechtszekerheid is omlijnd in het al meermalen 
aangehaalde arrest Ciba Geigy/Oté. Deze regels behelzen geen 
absolute maatstaf, maai' bieden de rechter ccn zekere bcoor-
delingsruimte. Dat laarste maakt de mogelijkheden voor toet­
sing in cassatie bepetkt: de cassatierechter kan niet op de zetel 
van de feitenrechtcr plaats nemen. De klachten van het onder­
deel ten spijt, doet zich m.i. hier geen situatie voor, waarin de 
bcoordclingsruimte voor het hof ontbreekt en de afweging 
slechts tot ccn andere uitkomst kan leiden dan die waartoe het 
hof gekomen is. Hierop stuiten de subklachtcn onder a, b en d 
af. 

2.1S Op subonderdeel 2.3 onder c wil ik nader ingaan. Het be­
toogt dat het hof ten onrechte aan onduidelijke passages uit de 
verleningsgcschicdcnis van het octrooi argumenten ontleent 
ten voordele van de octrooihouder, terwijl de benodigde rechts­
zekerheid voor derden meebrengt dat onduidelijklieden voor 
risico van de octrooihouder behoren te blijven. 

2.19 De klacht hangt kennelijk samen niet rov. 3,4.1 van meer­
genoemd arrest Ciba Geigy/Oté: 
Het bepaalde, in art. 69 lid 1 F.OV, zoals uitgelegd volgens het daarbij be­

horend protocol, hceftwctiswaar(mede) een redelijke rechtszekerheid voor 

derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat de gegevens uit hetverlenings-

dossier, voorzover dezevoor derden loegankclijkzijn, nooit ten gunste van 

een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mo­

gen worden gebruikt. Wel noopt de eis van ccn redelijke rechtszekerheid 

voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihou­

der hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De 

rechter zal dan ook slechts vt'anneerhij oordeelt dat het voor de gemiddelde: 

vakman ook na bestudering van de beschrijvingen de tekeningen nog voor 

redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de. conclusies moet wor­

den begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het 

openbare deel van hetverleningsdossier.Daarlnjdientook in aanmerking 

re worden genomen dat onduidelijkheden die liet gevolg zijn van een on-

1 Zicü.m.:IIof 's-Graventm^e izsertrember iggb, HtH 19971-ir. 63 blz. 
3i9:Bem.ims, diss. 199S,M7.193. 
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zorgvuldige formulering run het octrooischrift, in beginsel voor risico van 

de octrooihouder behoren re komen.'' 

In dit geval heeft het hof (buiten de hierboven besproken beslis­
sing van de oppositie-afdeling, als argument ten overvloede) 
geen gebruik gemaakt van stukken uit het verleningsdossicr. 
De klacht mist in zoverre feitelijke grondslag. Wanneer de stel­
ler van het middel bedoelt dat de enkele omstandigheid dat de 
passage 'during which the articles are not deliberatcly spraycd' 
voor meer clan één uitleg vatbaar is een onduidelijkheid ople­
vert die het gevolg is van een onzorgvuldige formulering van 
het octrooischrift en daarom voor risico van de octrooihouder 
behoort te komen, wordt m.i. miskend dat in de redenering van 
het hof de mogelijke dubbelzinnigheid van de term 'spray' 
wordt goedgemaakt door de duidelijkheid die de gemiddelde 
vakman kan verkrijgen door de rest van het octrooischrift. Hat 
een dubbelzinnig of zelfs fout bestanddeel in de omschrijving 
wordt 'overruled' door informatie elders uit het octrooischrift 
die de lezer wél op het juiste spoor zet is aanvaardbaar, zolang 
de rechtszekerheid voor derden maar het uitgangspunt blijft. 
In het maatschappelijk verkeer is dit trouwens niets bijzonders: 
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 omroepen dat de trein 
naar Den Haag CS vandaag vertrekt van spoor 7, blijf ik niet bij 
spoor 5 wachten. Onderdeel 2.3 leidt daarom niet tot cassatie. 
Onderdeel 2.4, waarvan de klachten voortbouwen op het voor­
gaande, faalt om dezelfde reden. 

2.20 Onderdeel 2.5 bevat een motiveringsklacht voorliet geval 
het hof de octrooiconclusie voldoende duidelijk vindt voor de 
gemiddelde vakman. Het onderdeel faalt m.i. omdat de reden­
geving van het hof aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Tn het 
bijzonder behoefde het hof- om zijn gcdachtengang inzichte­
lijk te maken - niet nader uit te leggen waarom zijn interpreta­
tie van het begrip besproeien verband houdt met de functiona­
liteit van de beschreven werkwijze en niet met de afbakening 
van de geoctrooieerde 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 motiveringskrachten. 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
lijk en kan de redengeving van het bestreden arrest debeslissing 
dragen. Meer valt over dit onderdeel m.i. niet te zeggen. 

3 Conclusie 

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep. 

f Moge Raad, enz. 

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

3.3.2 In rov. 29 heeft bet Hof- na de in de beschrijving voorko­
mende stand van de techniek te hebben weergegeven-inde ccr-
sle plaats geoordeeld dat de verbetering die het octrooi biedt, 
hieruit bestaat dat in plaats van het besproeien van de vaatwas 

1!.luisr dit deel van het arrest is kritisch besproken door Tirinkhofi 11 her 
SIOL van zijn Ars Aequi-noor. Kertrams, diss. blz. ;$6, neemt hier geen 
eigen standpunt iu. 

met een groot volu me water en wasmiddel gekozen wordt voor 
her besproeien 'in a fine, gentle mist-like spray' van 'a highly 
concentrated aqueous cleaning formulation', dat daarmee een 
verbeterde doelmatige reiniging wordt verkregen, doordat 
minder werk en minder verbruik van chemicaliën nodig zijn, 
en dat er vervolgens een contacttijd dient te zijn voor de 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 octrooischrift 
steeds onderscheid wordt gemaakt tussen de chemisch reini­
gende werking van een reinigingsmiddel op het aangehechte 
vuil en de mechanisch reinigende werking van water. 

3.3.3 Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat 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 laagje reinigingsmiddel gedurende enige lijd onge-
sroord zijn chemische werking op het vuil kan uitoefenen, en 
dat gedurende die tijd dus niet zodanig gesproeid zal moeten 
worden dat het reinigingsmiddel word t verwijderd. 
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' onduidelijk zouden zijn, nu de 
Oppositie-Afdeling daarop aldus heeft gerespondeerd: 
Inthedescnptionitisexplainedwhat is meuntby the term'not delibera­

tely sprayed'. 

Onpagez, tincs 47 t048.it is stated that during the contact time. achemi-

cal, as opposed 10 inechanical, act ion is takingplace. Fttrthermore, in the 

descriprion il is explained in Unes 50 ro 5.1, that during the contact time 

the articles are not deliberately spraycd. 

t'rom this, the skilled person is clearly and imambigtwusly tatight that 

this expression means that the articles are not spraycd dwing the contact 

time, butthata chemicat action(notamcchanicalactionsuchas spraying) 

is takingplace. Occasional drippingfrmn the. spray nozzies can of'coarse 

not be cxclitded. The term 'not deliberately' is used in order to take ac­

countof'this eventuality. 

3.3.4 Met betrekking tot het door Epenhuysen gebezigde 
nieuwe JetClean-systeem heeft het Hof overwogen dat, naar het 
Hof bij een demonstratie ter zitting heeft gevoeld en vastge­
steld, sprake is van 'a fi ne, gen tle mist-like spray' en dat deze als 
gevolg van de luchtturbulentie de gehele ruimte vult, dat van 
mechanisch spoelen, zoals gebruikelijk in vaatwasmachincs, be­
paald geen sprake is, dat evenmin sprake is van een krachtige, 
gerichte luchtstroom, en dat een zachte werveling voelbaar is 
(rov. 31). 

3.3.5 Op grond hiervan is het Hof in rov. 32 tot de slotsom geko­
men dat door het continu besproeien 'in a fine, gen tic mist-like 
spray' van 'a highly concentrated aqueous cleaning formula­
tion', zoals bij het nieuwe JetClean-systeem het geval is, de che­
mische werking niet wordt verstoord, nu de druppeltjes gecon­
centreerd reinigingsmiddel die neerslaan op de vuile vaat, niet 
worden weggespoeld of weggeblazen, omdat de werveling daar­
voor niet krachtig genoeg is. Wegspoelen en/of wegblazen zou­
den, aldus het Hof, ook onwenselijk zijn, omdat dan het reini­
gingsmiddel zijn werking nici zon kunnen uitoefenen. In de 
octrooicondtisie is niet te lezen dat tijdens de contacttijd niet op 
een 'fine, gentle mist-like spray' man icr zou mogen worden ge­
sproeid. Aldus kan slechts worden geconcludeerd dat het 
JctClcan-nieuw-systeem van Epenhuysen letterlijk onder de 
woorden van conclusie 1 van het octrooi valt. 

http://t048.it
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3.4 Het middel keert zich tegen 's llofs 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 ti me of from 2 to 100 seconds during which 
the articles are not deliberately sprayed'. Die uitleg Iaat zich, 
aldus het middel, dus samenvatten dat wanneer gedurende de 
in de octrooiconclusie aangeduide 'contact time' van 2 rot 100 
seconden wordt voortgegaan met besproeiing in de vorm van 
een 'fine, gcntlc mist-like spray', niettemin is voldaan aan de eis 
dat gedurende deze 'contact time' 'the articles are not delibera­
tely sprayed'. Het middel betoogt - in een algemeen geformu­
leerde, en in de volgende onderdelen nader uitgewerkte klacht 
- dat deze u i tl eg zozeer op gespannen voet staat met de voor de 
uitleg van (Europese) octrooien geldende regels, en met name 
met de daarbij in het oog te houden redelijke rechtszekerheid 
voor derden, dat die uitleg niet als berustend op een juiste 
rechtsopvatting kan worden aanvaard. 

3.5.1 De bestreden overwegingen zijn echter niet in strijd met 
de voor de uitleg van bedoelde octrooien geldende regels, met 
name ook niet met de daarbij in het oog Le houden redelijke 
rechtszekerheid voor derden, en geven ook overigens geen blijk 
van een onjuiste rechtsopvatti ng. 

3.5.2 Dooi' te overwegen dat de vakman, na lezing van conclusie 
1 in het licht van de beschrijving, zal begrijpen dat het noodza­
kelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje rei 11 igings-
middcl gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische wer­
king opliet vuil moet kunnen uitoefenen en dat gedurende die 
tijd dus niet zodanig gesproeid zal mogen worden dat het rein i-
gingsm iddel wordt verwijderd ('after a contact time of from 2 to 
ioo seconds during which the articles are not deliberately 
sprayed'), heeft het Hof in overeenstemming met voormelde re­
gels beoordeeld of de aan deuctrooiconclusie gegeven uitleg vol­
doende recht doet wedervaren aan de rechtszekerheid voor der­
den. Daarbij heeft het Hof niet miskend dat de hier bedoelde 
zinsnede in de conclusie door de octrooihouder in de loop van 
de oppositieprocedure is voorgesteld om het aanvankelijk rui­
mer geformuleerde octrooi voor handhaving in beperktere 
vorm in aanmerking te laten komen. 

3.5.3 Onderdeel 2.2 onder c klaagt dat het slot van rov. 29, 
waarin het Hof voor zijn o pvatting beves tiging zoekt in de ovcr-
wegingen van de Oppositie-Afdeling omtrent de betekenis van 
de woorden 'not deliberately sprayed', onduidelijk is. Deze 
klacht is ongegrond: het Hof heeft die bevestiging ken nel ijk ge­
vonden in de overweging van de Oppositie-Afdeling dat de aan­
gehaalde passages u i t de bcscli rijving de vakman duidelijk ma­
ken dat de uitdrukking 'not deliberately sprayed' betekent dat 
er gedu ren de de 'contact time' niet wordt gesproeid, maar dat 'a 
chem ica! action (not a mechanical action such as spraying) is ta-
king place'. 

3.5.4 Dat bij deze uitleg aan het begrip '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 the articles are not deliberately sprayed' - in d ie 
zin dat, naar het Hof kennelijk heeft aangenomen, in eerstge­
noemde zinsnede sprake is van het besproeien met een reini­
gingsmiddel, terwijl in de laatste zinsnede gedoeld wordt op 
het besproeien met water op zodanige wijze dat het reinigings-
middel wordt verwijderd voordat het zijn werking (ten volk) 
heeft kunnen uitoefenen - brengt niet mee dat die uitleg inncr-

1 ijk tegenstrijdig of onbegrij pelijk 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 faal r, voor zover het erover klaagt dar 
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 cen 'contact time' kan worden 
aangewezen van 2 tot 100 seconden gedurende welke iu het ge­
heel geen besproeiing, ook niet in de vorm van een 'fine, gentle 
mist-like spray', plaatsvindt. Het liof heeft immers in rov. 29 
geoordeeld dat het volgens octrooiconclusie 1 noodzakelijk is 
dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel 
gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werkingophet 
vuil uitoefent, en dat gedurende die tijd niet zodanig mag wor­
den gesproeid dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd, ter­
wijl het in rov. 32 heeft geoordeeld dat bij de werkwijze van 
Epenhuysen door het contintt besproeien 'in a fine, gentle mist-
like spray' van 'a highly concentrated aqueous cleaning formu-
lation' de chemische werking (van het reinigingsmiddel) niet 
wotdt 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 zou mogen worden ge­
sproeid. 

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
eens tevergeefs voorgesteld, nu het Hof, mede gezien hetgeen 
Epenhuysen in eerste aanleg en in hoger beroep heeft aan­
gevoerd, de uitkomst waartoe het bij de uitleg van het octrooi is 
gekomen, en de daarvoor gebezigde gronden genoegzaam heeft 
gemotiveerd, 

4 Beslissing 

De Hoge Raad; 
verwerpt het beroep; 
vc roord eel t E penhuysen in de kosten van het geding in cassatie, 
tot op deze uitspraak aan de zijde van Diversey es. begroot op 
ƒ 597*20 aan verschotten en ƒ 3,000,- voor salaris.Enz. 
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Nr. 32 President Arrondissementsrechtbank te 
's-Gravenhage, 19 januari 1995 

(Epenhuysen/Divcrscy 11) 

Mr. G.W.M. Bodewes 

Art. 44A R OW (191 o) (executiegesch il) 

liet reinigingsmMdelvanEpenhuysenbetrefteenwezenlijk-.bestand­

deel van de uitvinding, maar is een algemeen in de handel verkrijgbaar 

product. Het middelzou, tezamen met andere elementen, nogwel aanzet­

ten tot octrooiinbreuk kunnen opleveren, met name indien Epenhuysen 

service en garantie voor haar installaties afhankelijk stelt van afname 

van haar reinigingsmiddel. De combinatie van onderhoud aan een ma­

chine waarmee de inbreuk wordt uitgevoerd en de (exclusieve) leverantie 

van het reinigingsmiddel daarvoor, kan dan slechts worden gezien als sa­

menspanning met de rechtstreekse inbreukmaker. Deelneming daaraan 

door middel van levering is te beschouwen als aanzeilen tot octrooi­

inbreuk. 

Epenhuysen Chemie NV te Zwijndrecht, eiser-es, procureur mr. 
K. Limpcrg, 
tegen 
1 Diversey Corporation teMississauga, Ontario, Canada en 
2 Diversey BV te Woerden, gedaagden, procureur mr. P. J.M. von 
Schmidtauf Altenstadt, advocaat mr. C.AJ. Crul te Amsterdam. 

Defeiten: 

2 Uit de stukken en de behandeling ter zitting is het volgende 
duidelijk geworden: 
a Tussen partijen is op 21 september 1994 (zie hiervoor, onder 
nr. 31, Red.) het in copie aan dit vonnis te hechten vonnis uitge­
sproken. (De in het dictum voorkomende 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 het Europees octrooi 
0282214 van gedaagde sub 1 voor een 'machine dishwashing 
process'. 

c Dit octrooi is in oppositie gehandhaafd met een gewijzigde 
conclusie 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 inbreuk makende Jetciean-
systeem, indirecte octrooiinbreuk oplevert. 

4 Epenhuysen stelt dat het reinigingsmiddel niet een wezenl ijk 
bestanddeel van de geoctrooieerde werkwijze betreft, dat het 
middel een algemeen in de handel verkrijgbaar product is en -
zeker nu Epenhuysen het middel niet meer levert met de aan­
duiding Jctclcan of andere verwijzing naar dat systeem - van 
aanzeilen tot octrooiinbreuk geen sprake is. 
5 Zij vordert het opleggen van cen verbod tot - althans beper­
kingen aan - de tenuitvoerlegging door Diversey van voren­
bedoeld vonnis met betrekking tot de aanbieding/levering van 
het reinigingsmiddel op straffe van een dwangsom. 

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

Beoordelingvan het geschil: 

Wezenlijk-bestanddeel? 

7 Het reinigingsmiddel van Epenhuysen bevat, evenals andere 
reinigingsmiddelen, ter vermijding van onnodige transport-en 
opslagkosten, een hoge concentratie aan actieve bestanddelen. 
8 Die concentratie is weliswaar veel hoger dan het i n het octrooi-
schrift aangegeven minimum van 0,5 gewichtsprocenl, maar 
dat neemt niet weg (het octrooischrift stelt ook geen maximum) 
dat het middel wel een wezen lijk bestanddeel van de uitvinding 
betreft. 

9 Of het middel door zijn concentratie wellicht zeer geschikt is 
voor toepassing van het uitvoeringsvoorbeeld gevormd doorliet 
Jctclcansystccm (dat in de tweede bewerking onverdund reini­
gingsmiddel versproeir) behoeft dus, althans in het licht van ar­
tikel 44A, lid 1 ROW, geen bespreking meer. 

Algemene verkrijgbaarheid? 

10 Diversey heeft aangevoerd dat het middel van Epenhuysen, 
met het oog op de onverdunde toepassing in het Jetclean-
systeem, ter bescherming van hel vaatwerk veel hardheids-
binders en silicaten en geen bleekmiddel bevat. 
11 Daarmee heeft Diversey echter onvoldoende weersproken d c 
stelling van Epenhuysen dat het middel bi n nen de veelheid van 
verkrijgbare samenstellingen zo gangbaar is en ook voor zoveel 
toepassingen geschikt dat van een algemeen in de handel ver­
krijgbaar product moet word en gesproken. 

Aanzetten tot octrooiinbreuk? 

12 Die voor het Jetcleansysteem geschikte samenstelling zou, 
ofschoon ook elders verkrijgbaar, tezamen met andere elemen­
ten nog wel aanzetten tot octrooiinbreuk kunnen opleveren. 
13 Met name indien juist zou zijn dat-zoals Diversey beweert 
-Epenhuysen service en garantie vooi Jctclcalünstallaties (voor­
zover die door niet afkoppelen van de sproeileidingen nog in­
breuk maliën) afhankelijk stelt van afname van het reinigings­
middel hij Kpcnhuyscn, maakt deze zich schuldig aan bedoeld 
aanzetten. 

14 De combinatie van onderhoud aan een machine waarmee de 
inbreuk wordt uitgevoerd en de (exclusieve) leverantie van het 
reinigingsmiddel daarvoor kan dan slechts worden gezien als 
samenspanning met de rechtstreekse inbreukmaker. 
Deelneming daaraan door middel van levering is te beschou­
wen als aanzetten tot octrooiinbreuk. 

De beslissing 

rs Voor het verbieden of beperken van executiemaatregelen is 
slechts plaats indien er een dreiging bestaat dat ze ten onrechte 
zullen worden genomen. 
16 De ui teenlo pende s iandpun ten van partijen geven echter vol­
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 litigieuze reinigingsmiddel vrij in de handel 
verkrijgbaar is en dat de wetenschap dat octrooiinbreuk wordt 
gepleegd niet voldoende is om van aanzetten daartoe te kunnen 
spreken. 
r8 Daarom zullen executiemaatregelen worden verboden voor 
het aanbieden of leveren van het reinigingsmiddel, ook indien 
dit geschied taan (nog) inbreukmakers, tenzij sprake is van aan­
zetten tot octrooiinbreuk. 
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19 Onder aanzetten tol zal daarhij mede zijn te begrijpen elke 
verwijzing naar het Jetcleansysteem alsook de onder 13 cn 14 
weergegeven handelwijze. 

20 1 )c gevraagde dwangsom, tegen de hoogte waarvan ook geen 
verweer is gevoerd, is passend. 

21 Divcrscy zal als de grotendeels in liet ongelijk te stellen par­
tij in de kosten worden verwezen. 

Rechtdoende in kortgeding: 
De President: 
I Verbiedt Diversey, met ingang van de betekening van dit von­
nis, het treffen van of dreigen met executiemaatregclcn inge­
volge aangehecht vonn is voorzover het betreft de aanbieding of 
levering van het ten processe bedoelde reinigingsmiddel, tenzij 
Epenhuysen daarmee aanzet tot octrooiinbrcuk, waaronder 
mede is te begrijpen handelen als onder 13/14 en/of 19 bedoeld. 

II Bepaalt dat Diversey aan Kpcnhuysen een dwangsom van 
ƒ 100.000,- zal verbeuren voor elke keer (of ter keuze van Epcn-
huysen elke dag) dat zij in strijd met dit verbod zal handelen. 
III Veroordeelt Diversey i 11 de kosten van deze procedure die, tot 
op de dag van deze uitspraak aan de zijde van Kpcnhuysen wor­
den begroot op ƒ 2.500,-, waarvan ƒ 350,- aan griffierecht. 
IV Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 
V Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. 

Nr. 33 President Arrondissementsrechtbank te 
's-Gravcnhage, 9 september 1998' 

(Epenhuysen/Diversey III) 

Mr.E.J. Numann 

Art.30, lid2 ROW(i9io)(exautiegesMt) 
Diversey heeft de woorden 'in afincgmtk mist-like spray' in de loop 

van de opposiiieprocedure zelf en onvoorwaardelijk voor haar hoofd­
conclusie voorgesteld, zulks teiwijl op dat moment reeds wetssystemen al­
gemeen werden toegepast waarbij schuim op een wijze als Epenhuysen 
thans voornemens is te doen, op te reinigen voorwerpen werden aange­
bracht vooreen chemische inwerktijd, met name in atitowasstraten, voor 
welke systemen Diversey destijds reeds zelf reinigingsmiddelen vervaar­
digde. Bij deze stand van zaken moet worden aangenomen dat Diversey 
debeschermingsomvangvan haar octrooi heeft willenbeperken tot sproei-
sy sternen metfijn verstoven vloeistof Een uitlegals doorDiversey voorge­
staan die neerkomt op bescherming voor iedere niet-conventioneh•sproei-
wijzezou onverenigbaar zijn met de redelijke, rechtszekerheid die derden 
moet worden geboden, nie uitleg is ook niet uit de doorDiversey bedoelde-
overwegingen van de Opposiiieafdeling af te leiden. 

Epenhuysen Chemie NV re Zwijndrecht, eiseres, procureur mr. 
W.E.Pors, 
tegen 
1 Diversey Corporation te Mississauga Ontario, Canada en 
z Diversey BV te Maarsscn, gedaagden, procureur mr. P.J. M. von 
Schmidtauf Altenstadt, advocaat mr. C.A.J. Cnd te Amsterdam. 

1111 dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. 
a Gedaagde sub I is houdster, gedaagde sub 2 licentichoudster, 
van het Europees octrooi o 2Sz 214, op 9 oktober 1991 (met 
prioriteitsdatum 7 maan 1987) ond er meer voor N ederland ver-

- "Beroep ingesteld. Red. 

leend voor een 'Machine dishwashing process', hierna: het oc­
trooi. 
b Nadar lier octrooi was verleend is daartegen oppositie inge­
steld. Na die oppositie, waarin de Oppositicafdeling van het 
BOB op 15 november 1994 conclusie 1 in geamendeerde vorm 
in stand heeft gelaten, luidt die conclusie als volgt: 
A machine, dishwashing process wherein there are one or more optional 
prewash cycles or zones, one or more wash cycles or zones and one or more 
rinse cycles or zones which comprises spraying inside the machinefrom a 
pluraliry ofnozzles onlo at leastpartially soiled articles in afine, gentlc 
mistlike spray a highly concentrated uqueous deaningformuhition com-
prising at least 0.5 weight percent of one or more aciivc cleaning agents 
and, afte.ra contact time offromzro 100 secondsduringwhich the articles 
are not deliberately sprayed, removing the deaningformulation and soil 
in one or more subsequent stages, the deaningformulation beingsprayed 
prior to thefinal rinse, cycle orzone; 

c Diversey heeft Epenhuysen in 1993 voor deze rechtbank ge­
daagd terzake van i nbreuk die Epenhuysen volgens haar met de 
vervaardiging cn verhandel ing van de zogeheten 'Jetclean' pro­
fessionele vaatwassystemen op het octrooi maakre. Bij vonnis 
van 21 september 1994 heeft de rechtbank kort gezegd - het 
genoemde Jetclean-systccm inbrcukmakend geoordeeld en 
Epenhuysen, op verbeurte van een dwangsom, verboden hier te 
lande inbreuk op het octrooi te maken. 

d Epenhuysen heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld. 
Bij arrest van 15 mei 1997 heeft het gerechtshof alhier het von­
nis, met enkele wijzigingen die hier niet ter zake doen, bekrach­
tigd. 
e Tegen di t arres t heef t E penh uy sen beroep i n cassat i e i n ges tel d, 
welk beroep nog aanhangig is. (zie inmiddels HR 9 april 1999, 
hiervoor onder nr. 31 lied.) 
f Epenhuysen heeft een nieuw systeem voor haar vaatwas-
machines ontwikkeld, dat hierna nader zal worden beschreven 
cn waarvan een werkend model ter terechtzitting is gedemon­
streerd. 

2 Epenhuysen stelt dat haar nieuwe systeem - hierna ook: het 
nieuweRelavit-sysiccm -geen inbreuk maakr op het octrooi en 
vordert daarom - vooruitlopend op een in een aan te spannen 
bodemproccdu re te vorderen verklaring voor recht - dat het Di­
versey zal worden verboden de onder c cn d bedoelde uitspra­
ken tegen haar ten ui tvoer te leggen waar her het nieuwe Rclavi t-
systeem betreft, met nevcnvorderingen. 

3 Diversey verzet zich tegen de gevraagde voorzieningen, stel­
lende dat ook het nieuwe Kelavit-systeem een inbreuk op het 
octrooi vormt. 

4 Ambtshalve wordt allereerst overwogen dat, nu het hier een 
Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd 
vóór 1 april 1995, ingevolge hel bepaalde in art. 103 Rijks-
octrooiwet 1995 het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 
1910) bepaalde onverkort van roepassing is. 

5 Ten processe staat vast dat het nieuwe Relavit-systeem alle 
kenmerken van de hierboven onder b geciteerde hoofdconclusie 
bezit, behoudens het onderdeel spraying inside. the machine from a 
plurality ofnozzles ƒ...] in afine, gentte mistlike spray. De inzet van het 
geding vormt de vraag of bij de door Epenhuysen te introduce­
ren vaatwasmachines gebruik wordt gemaakt van 'a fine, gentlc 
mist-likc spray'. 

6 Blijkens hetgeen Epenhuysen onweersproken heeft gesteld en 
uit hetgeen door de president bij de demonstratie is waar-
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genomen wordt in de 'wash cycle or zone' van de machines vol­
gens het nieuwe Relavit-systeem uit een aantal boven en onder 
de re 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, lucht en 
een reinigingsmiddel. De sproeiers zijn elk voorzien van twee 
koppen, die zodanig zijn geridit dat de schuimstralen uit de 
twee koppen direct na het verlaten van die koppen met elkaar in 
botsing komen, waardoor een sproci-cffcct ontstaat. 

7Diversey betoogt dat deze wijze vanopbrengen van reinigings­
middel aan conclusie 1 van het octrooi beantwoordt, omdat uit 
de vcrlcningsgcschicdcnis van het octrooi valt af te leiden dat 
met de in conclusie 1 beschreven methode bedoeld wordt: elke 
methode waarmee in een rustige omgeving een hoog-
geconcentreerde samenstelling reinigingsmiddel wordt aange­
bracht om die samenstelling de gelegenheid te geven haar che­
mische werking te verrichten zonder daarbij gehinderd te 
worden doorsproeisel of welk ander middel ook dat die chemi­
sche werking belet of onderbreekt, liet 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 bescherm ingsomvang van een Europees octrooi wordt vol­
gens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag bepaald door 
de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de teke­
ningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient vol­
gens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te 
geschieden dat zowel een billijke beschermingaan de aanvrager 
als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordtgeboden. 
Deze laatste cis brengt mede dat terughoudendheid geboden is 
bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het 
verleningsdossier ontleende argumenten en dat de rechter dan 
ookslechts van (verhelderende) gegevens uit dat dossier gebruik 
mag maken, indien hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vak­
man ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen 
nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de 
conclusies moet worden begrepen. 

9 Vooropgesteld zij dat onder een 'a fine, gen tic m is t-like spray' 
te verstaan is: een fijne, zachte/lichte, nevelachtige spray. Dit 
laatste woord is deel gaan uitmaken van de Nederlandse taal en 
iaat zich eventueel vertalen met 'fijn verstoven vloeistof'. Gelet 
op de betekenis van het begrip 'nevel' verdichte waterdamp 
moet het derhalve gaan om deeltjes die zo licht zijn dat zij, al­
thans enige tijd, in de lucht blijven zweven. Dit oordeel spoort 
met hetgeen het hof in zijn arrest van 15 mei 1997 in r.o. 31 
heeft overwogen omtrent de toen waargenomen spray. 

10 Het schuim zoals het in het nieuwe llclavit-systcem wordt 
versproeid beantwoordt, zo wordt vootshands geoordeeld, niet 
aan de evenbedoelde omschrijving. Weliswaar spettert een 
(klein) gedeelte van het schuim, als gevolg van de botsing van de 
stralen, in andere richtingen dan waar zich de te reinigen arti­
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 beeft er terecht op gewezen dat Diversey de 
woorden 'in a fine, gentle mist-like spray' in de loop van de 
oppositieprocedure zelf en onvoorwaardelijk voor haai hoofd­
conclusie heeft voorgesteld, zulks terwijl, 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 welke systemen Diversey des­
tijds reeds zelf reinigingsmiddelen vervaardigde, 
t2 Bij deze stand van zaken moet worden aangenomen dat Di­
versey de beschermingsomvang van haar octrooi heeft willen 
beperken tot sproeisystcem als hierboven (r.o. o) omschreven. 
Een uitleg als door Diversey voorgestaan - die neerkomt op be­
scherming voor iedere niet-conventionele sprociwijzc als be­
doeld in r.o. 7 - zou onverenigbaar zijn met de redelijke rechts-
zekerh cid die derden moet worden geboden. Die uitleg acht de 
president uit de door Diversey bedoelde overwegingen van de 
Oppositieafdeling overigens ook niet af te leiden. 

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

Beslissing 

de President 
Verbiedt ieder van gedaagden iedere executie of dreiging met 
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-
Gravenhage van 15 mei 1997 rolnummer 95/40 terzake van pro­
fessionele vaatwasmachincs waarbij het reinigingsmiddel in 
schuimvorm wordt opgebradit op de wijze als bij het nieuwe 
Relavit-systeem, zoals nader omschreven in dit vonnis. 

Verbiedt icd er van gedaagden op enigerlei wijze aan derden, daar­
onder begrepen (potentiële) afnemers van Epenhuysen, kenbaar 
te maken dat naar de mening van Diversey het opbrengen van 
reinigingsmiddel in schuimvorm, op de wij ze als bij het nieuwe 
Relavit-systeem, zoals nader omschreven in dit vonnis, een in­
breuk vormt op Europees octrooi o 2S2 214, dan wel dat het ver­
vaardigen en/of in de handel 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 vetboden mocht 
handelen een dwangsom zal verbeuren van ƒ 50.000,- voor ie­
dere overtreding of voor iedere dag dat een overtreding mocht 
voortduren, zulks ter keuze va 11 Epenhuysen. 

Veroordeelt Diveisey inde kosten van het geding, aan de zijde van 
Epenhuysen tot aan deze uitspraak begroot op ƒ2.445,96, 
waarin begrepen het griffierecht. 

Verklaart dit von n is uitvoerbaar bij voorraad. 

Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. 
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Nr. 34 Kantongerecht te Amsterdam, 27 mei 19991 

(Geklplan) 

Mr. H. van Breda 

Art. 1 BMW 

Het woord 'Geldplan' kan niet worden gekwalificeerd als 'louter be­

schrijvend'en is voor merkgebruik dus niet ongeschikt. 

Art.safinvc 

Het moge zo zijn dat verweerster zich alleen bezig houdt met het aan­

bieden en verstrekken van wat zij in haar advertenties als 'Rentekrediet-

lening' aanduidt, gebleken is dat verzoekster met gebruikmaking van 

haar merk 'Geldplan' financiële advisering in brede zin. dus niet alleen 

(meer) hypothecaire dienstverlening, aanbiedt. Deze laatste markt over­

lapt dan ook het marktsegment waarop verweerster zich beweegt. De ver­

warring van art. $a Hnw is dus te duchten. 

Art. 5 b Hnw 

Door zich met de handelsnaam Geldplan te tooien heeft verweerster 

niet een onjuiste indruk van haar onderneming, met misleiding van het 

publiek als gevolg, gewekt. 

Del lypothcckshop Centrale Organisatie BV te Huizen, verzoek­
ster, gemachtigde mr. H.G.J. E. Plagge, 
tegen 
Geldpl an BV te Amsterdam, verweerster, gemachtigde mr. DJ. P. 
van Barneveld. 

2 oe feiten 

ï . i Op 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 bet Benelux-
Merkenbureau het woord merk 'GELDPLAN' gedeponeerd. 
2.2 Sedert 18 september 1996maakt verweerster gebruik van de handels­

naam GELDPLAN. 

2.3 Op 13 mei 19$/ heeft NVM Hypotheekshop B.V., zoals verzoekster 

voor 21 april 1998 genaamd was, bij het Benclux-Mcrkenbureau het 

woord!beeMrnerkGElD?lANgedeponeerd(zievoordeafl)eeldingdeover-

gelegde ontvangstbevestiging van hetBenelux-Merkenbureaii). 

2.4 Verzoekster heeft voor de procedure verweerster vergeefs aangeschre­

ven tot wijziging van haar handelsnaam. 

3 Het geschil 

3.1 Verzoekster stelt dat zij - franchisegeefster van een keten 
van bijna 190 franchisenemers, die krachtens franchise-
contracten exclusief gerechtigd en verplicht zijn tothet gebruik 
van verzoeksters 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. 5a en 5b van de I landclsnaam-
wet (Hnw) overtreedt en derhalve onrechtmatig jegens haar 
handelt. Op die gronden verzoekt zij de kantonrechter om ver­
weerster te veroordelen tot wijziging van haar handelsnaam 
GELDPLAN (B.V.) en in de kosten van het geding. 

3.2 Verweerster heefr het gevorderde gemotiveerd bestreden, 
met conclusie - zakelijk - tot afwijzing van het verzoek en ver­
oordeling van verzoekster in de proceskosten, 
3.3 Op het over en weer gestelde wordt, voorzover relevant, 
hierna ingegaan. 

4 De beoordeling 

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

4.2 Het primaire verweer houdt in: 
(1) dar het woordmerk GELDPLAN, dat ouder is dan ver­
weersters handelsnaam, nietig is op grond van art. 4 jo. 6bis jo. 
39 van de Eenvormige Beneluxwct op de Merken (BMW), zodat 
het niet succesvol kan worden ingeroepen tegen het gebruik van 
de handelsnaam GELDPLAN, aangezien het woord GELDPLAN 
onvoldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te 
fungeren, en 

(2) dat het woord/beeldmerk GELDPLAN, waarvan verweerster 
geen gebruik maakt, jonger is dan haar handelsnaam zodat ver­
zoekster (ook) de bescherming van dit merk 11 iet kan in roepen. 

4.3 Argument (1) faalt, reeds omdat het woord GELDPLAN niet 
kan worden gekwalificeerd als 'louter beschrij vend'. Voor merk­
gebruik is dat woord dus niet ongeschikt. Dat sprake lij kt te zijn 
van een weinig sterk merk, met een navenant geringe 
beschermingsomvang, doet niet ter zake. Immers, verweersters 
handelsnaam - althans de relevante kern ervan, het woord 
GELDPLAN - is identiek 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 dit geding niet van belang. Uitliet 
door verzoekster na de mondelinge behandeling overgelegde 
bewijsmateriaal, 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 
dadelijk als merk is gaan gebruiken, dit nadien wel is gaan doen 
en zulks binnen de vervallenverklaringsrermijn van art. 5 lid z, 
aanhef en onder a BMW. Dit laatste heeft tot gevolg dat het ex­
clusieve reeb t op bet woordmerk GELDPLAN wordt geacht met 
ingang van 8 februari 1995 te zijn verkregen (door verzoekster 
als kennelijke rechtsopvolgster van genoemde Brombacher). 
Dus kan verweerster (lees: verzoekster. Red.) haar (oudere) 
dienstmerk GELDPLAN met vrucht tegenwerpen aan de (jon­
gere) identieke handelsnaam van verweerster. 

4.5 De slotsom ligt voor de hand. Door het voeren van de han­
delsnaam GELDPLAN (B.V.) handelt verweerster - jegens ver­
zoekster-in strijd met het verbod van art. 5 a Hnw'een handels­
naam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter 
onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren' - met inbe­
grip van diensten - 'recht heeft... voor zover dientengevolge bij 
het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te 
duchten is'. Subsidiair heeft verweerster weliswaar nog betwist 
dat gevaar voor verwarring bestaat, omdat elk van partijen een 
eigen, zeer specifieke doelgroep en marktaandeel heeft, maar 
tevergeefs. Het moge zo zijn dat verweerster zich alleen bezig 
houdt met het aanbi cd en en verstrekken van wat zij in haar ad­
vertenties als Renlekredietlening aanduidt, gebleken is dat ver­
zoekster mer gebruikmaking van haar merk GELDPLAN finan­
ciële ad viscring in brede zin, dus niet alleen (meer) hypothecaire 
dienstverlening, aanbiedt. Deze laatste markt overlapt dan ook 
het marktsegment waarop verweerster zich beweegt. De verwar­
ring van art. sa 1 Inw is dus te duchten. 

1 Beroep ingesteld. Red. 
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4.6 Tenslotte - maar voor de uirslag van dit geding alweer niet 
van belang - ziet de kan ton rechter, anders dan verzoekster, niet 
dat verweerster (ook) handelt in strijd met het verbod van art. 
sb Hnw. Door zich met de handelsnaam GELDPLAN te tooien 
heeft verweerster immers niet een onjuiste indruk van haar on-
dernem i ng gewekt, met misleiding van het publiek als gevolg. 

4.7 ben en ander leidt tot de volgende beslissing. 

5 De beslissing 

De kantonrechter: 

- veroordeelt verweerster om haar handelsnaam GELDPLAN 
(B.V.) aldus re wijzigen dat daarin het woord GELDPLAN niet 
langer voorkomt; 
- veroordeelt verweerster in de kosten van het geding, tot aan 
deze uitspraak aan de zijde van verzoekster begroot op 
ƒ r .3 ro,4S, waarvan ƒ 450,00 ter zake van door verzoekster vol­
daan griffierecht, ƒ 110,45 ter zake van betekeningskosten van 
het verzoekschrift en ƒ 750,00 aan salaris gemachtigde; 
- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad. Enz. 

Nr. 35 Gerechtshof te's-Gravenhagc, 2 juli 1998 

(Australian by 1'Alpina/Australian Boy) 

Mrs. JJ. Brinkhof, J.C. Fasscur-van Santen en EJ, van Sandick 

Art. 13A BMWj0 art. 5, lid 1 Eerste Merkenrichtlijn 

Art. 5, lid 1, aanhef en onder b, van de T.uropese Merkenrichtlijn eist 

zodanige overeenstemming tussen teken en. merk dat bij gebruik van het 

teken 'bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar 

van associatie met het merk'. 

Onder verwarring valt ook indirecte verwarring; dit betekent dat van 

merkinbreuk ook sprake is ah het gevaar bestaat dat liet publiek bij con­

frontatie met het teken denkt dat de onderneming waaruit de met het 

teken voorziene truien afkomstig zijn dezelfde is ah die waaruit de met 

het merk voorziene kleding afkomstig is, of dat deze ondernemingen in 

cnigopzieht met elkaar zijn gelieerd. 

A rtt. 7 en 8 Verordening Gemeenschapsmerk 

Het hof verwerpt het verweer dat geen sprake kan zijn van merk­

inbreuk, zolang niet blijkt dat de door de leverancier van de truien inge­

diende aanvraag van een TlU-merkregistratie is geweigerd. Niet is geble­

ken dat de procedure, waarbij het Europese Merkenbureau de aanvraag 

toetst aan formcleeisen en absoluteweigeringsgronden, terwijl'eenonder-

zoek wordt verricht naar oudere rechten, is voltooid. In elk geval zal het 

gemeenschapsmerk niet tegen het oudere merkrecht van l'Alpinakunnen 

worden ingeroepen. 

F.gbertus Edwin de Vroome te Zoetermeer, appellant, procureu r 
mr. C.M. van der Burg, advocaat mr. w 11. Poelman te Zoeter-
meer, 
tegen 
1 Kesbo Sport BV te Weert, 
z L'Alpina Maglicric Sporrive SpA re Milaan, Italië, gein timeer­
den, procureur mr. G.R. van der Plas, advocaat mr. S J.M.H. Wik 
lems te Weert. 

a President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 
16 mei 1997(1111'. E.J. Nuinann) 

1 De feiten in conventie en in reconventie 

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 
7 mei 1997 staat het navolgende 1 Lissen partijen vast: 
a De Vroome exploiteert voor eigen rekening een detailhandel 
inkleding, waaronder begrepen truien, 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, liet merk AUSTRALIAN BOY is 
in Frankrijk op 22 februari 1995 gedeponeerd door een derde. 
e L'Alpina Maglierie Sportive S.P.A. - hierna: 1'Alpina - is hou­
der van het woord/beeldmerk AUSTRALIAN BY L'ALPINA, te-
samen met de afbeelding van een kangoeroe, welk merk door 
haar op 19 december 1991 is gedeponeerd bij het Bcnclux-
Merkenbureau, onder meer voor kledingstukken. Kesko Sport 
BV -hierna: Kesko [lees hier en in hel verdere vonnis: Kesto. 
Red.] - is volgens eiseressen licentiehouder van dit merk voor de 
Benelux. 

d Op 24 maart 1997 zijn door de politie Haaglanden, onderdeel 
Zoetermeer, ui t handen van De Vroome Si truien met het merk 
AUSTRALIAN BOY in beslag genomen, zulks op grond van arti­
kel 337 van het Wetboek van Strafrecht (merkvervalsing). 
e De Vroome heeft tegen de inbeslagneming een klaagschrift 
ingediend. 

f Op Z4 april 1997 heeft Kesko bij het Benelux-Merkenbtireau 
het woordnierk AUSTRALIAN gedeponeerd (onder nummer 
892.457), eveneens (onder meer) voor kledingstukken. 

z De vordering, de gronden daarvoor en het verweer 

2.1 De Vroome vordert in conventie: 
Kesko en 1'Alpina te veroordelen zich te onthouden van hande­
lingen welke ten doel hebben tot c.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 
c.q. de verkoop hiervan op welke wijze dan ook te (doen) verhin­
deren, totdat onherroepelijk in rechte is komen vast te staan dat 
voormeld merk inbreuk maakt op de merkrechten van Kesko en 
1'Alpina, zulks op verbeurte van een dwangsom. 
(...) 
2.4 Kesko en 1'Alpina vorderen in reconventie: 

I De Vroome te gebieden onmiddellijk na betekening van dit 
vonnis iedere vorm van inbreuk op de merkrechten van Kesko 
en 1'Alpina te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzon­
der iedere vorm van gebruik van een of meerdere van de met de 
merken van Kesko en 1'Alpina te staken en gestaakt te houden, 
zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom; 

II De Vroome te vetootdelen tot afgifte dan wel afstaan aan 
Kesko en 1'Alpina ter vernietiging of onbruikbaarmaking van 
alle producten waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merk­
rechten van Kesko en 1'Alpina; 
in De Vroome re gebieden om aan de raadsvrouwe van Kesko en 
1'Alpina binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis schrifte­
lijke opgave te doen van: 
- de namen en adressen van de personen en/of bed rijven van wie 

de gewraakte artikelen zijn betrokken; 
- de per artikel totaal ingekochte en verkochte hoeveelheden 
van de gewraakte artikelen; 
- de prij zen waartegen De Vroome de artikelen heeft ingekocht 
en verkocht; 
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cc il cn ander onder overlegging van facturen en/of andere deug­
delijke bewijsstukken, zulks op straffe van verbeurlc van cen 
dwangsom; 
IV De Vroome te veroordelen om aan Kesko en 1'Alpina als voor­
schot op de door hen geleden schade een bedrag ad ƒ 5.000,- te 
betalen. 

3 Beoordeling van het geschil 

3.1 Voor zover het bepaalde in art. 37A en 37C Benelux-
Merkcnwctal van toepassing is op een vordering in kort geding, 
is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige 
vorderingen in conventie en in reconventie, nu de gevraagde 
voorziening in dit arrondissement effect dient te hebben en ge­
daagde in reconventie in dit arrondissement woonachtig is. 

3.2 Krachtens artikel 13A Benelux Merkenwct (UMW) kan de 
merkhouder zi cli op grond van zijn uitsluitend recht verzetten 
tegen elk gebruik dat van het merkof van een overeenstemmend 
teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is inge­
schreven of soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijk­
heid bestaat dat bij hei publ ick cen associatie wordt gewekt tus­
sen het teken en het merk. De Vroome 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'ALPI N A en AIJSTRALIAN BOY elk in zijn ge­
heel en in onderling verband beschouwd, auditief of visueel of 
begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor 
de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende pu­
bliek, geconfronteerd met het merk AIJSTRALIAN BOY, associ-
arics zullen worden gewekt met het merk AUSTRAL1AJM BY 
L'ALPINA. 

3.4 Voorshands wordt geoordeeld dat bovenbedoeld associatie-
gevaat zich in casu voordoet en dat zelfs verwarring ie duchten 
is. Wanneer men beide merken in hun geheel in aanmerking 
neemt, moet vooreerst worden vastgesteld dat bet woord 'Au-
stralian' bet meest kenmerkende onderdeel van beide merken 
is. Tussen de merken bestaat in de eerste plaats visuele overeen­
stemming, nu velschillende van de door De Vroome op d e m arkt 
gebrachte truien zijn voorzien van het woord 'Australian', aan­
eengeschreven in een sch rij fletter, op cen wijze nagenoeg iden­
tiek aan bet overeenkomstige woord in het bccld/woordmerk 
van Kesko en 1'Alpina. Kr is tevens sprake van auditieve en 
begripsmatige overeenstemming. Het feit dat Kesko en 1'Alpina 
zich bedienen van het merk AUSTRAT.TAN BY L'ALPiMA en De 
Vroome van het merk AIJSTRALIAN BOY' doet daaraan niet af, 
nu, gelijk overwogen, het woord 'Australian' het kenmerkende 
bestanddeel van de merken vormt. Het feit dat daaraan bij de 
door Kesko en 1'Alpina op de markt gebrachte artikelen de woor­
den 'by 1'Alpina' zijn toegevoegd en bij de door De Vroome op de 
markt gebrachte artikelen het woord 'boy', is onvoldoende om 
dit associatiegevaar weg te nemen. De toevoeging 'boy' is niet 
geschikt om het door De Vroo me gebruikte merk re onderschei­
den van dat van Kesko en 1'Alpina, nu een dergelijke toevoeging 
evenzeer de indruk kan wekken dat sprake is van een'sub-merk' 
van AUSTRALLAN BY L'ALPINA. Daarbij komt dat de toevoe­
ging RO Yin ieder geval bij een der overgelegde, door De Vroome 
gevoerde artikelen is aangebracht in een kleur gelijk aan de ach­
tergrond, zodat zij nauwelijks opvalt. 

3.5 Gelet op het voorgaande is voorshands voldoende aanneme­
lijk dat De Vroome door her op de markt brengen van de AU­

STRALIAN BOY-tru icn i nbrcuk maakt c.q. heeft gemaakt op de 
merkrechten van 1'Alpina. Derhalve bestaat geen reden voor toe­
wijzing van het 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 gewraakte merk te goeder trouw in de 
zin van art. i3bis lid 1 BMW is geweest. In de toekomst 
-waarvoor zijn vordering geldt- zal dat immets niet meer her 
geval zijn. 

3.6 De reconventionele vorderingen onder I, III en IV zullen 
worden toegewezen, in voege als na ie melden. Voorshands zal 
ervan worden u itgegaan dat Kesko inderdaad licentiehouder is 
vanheimerlcAUSTRAI.IAN UY L'ALPTNA. Nu Kesko bovendien 
sedert 24 april 1997 merkhouder is van het woord merk AU­
STRALIAN bestaat er te minder aanleiding om de vorderingen 
niet ook ten behoeve van Kesko toe te wijzen. 

3.7 Het onder 2.4.II gevorderde zal worden afgewezen, aange­
zien toewijzing daarvan in dit geval in kort geding te ingrij­
pend wordt geoordeeld. 

3.8 Voldoende aannemelijk is geworden dat Kesko en 1'Alpina 
de door hen gestelde schade hebben geleden als gevolg van de 
bovengenoemde merkinbreuk. 
De hoogte van het door hen gevorderde bedrag is door De 
Vroome niet betwist. 
(...) 

^Beslissing 

De president: 

in conventie: 

Wijst het gevorderde af. 
Veroordeelt De Vroome in de kosten van dit geding, tot aan deze 
uitspraak aan de zijde van Kesko en 1'Alpina begroot op 
ƒ 1.845,-, waarvan ƒ 345,- aan griffierecht. 

in reconventie: 

Beveelt De Vroome onmiddellijk na betekening van dit vonnis 
iedere vorm van inbreuk op de rechten van Kesko en 1'Alpina op 
de in r.o. 1 onder e en f bedoelde AUSTRALIAN-merken te sta­
ken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder gebruik 
re staken en gestaakt te houden van het merk AUSTRALIAN 
BOY voor kledingstukken, zulks op verbeurte van een dwang­
som van ƒ 10.000,- per overtreding. 

Beveelt De Vroome om aan de raadsvrouwe van Kesko en 
1'Alpina binnen 14 dagen na beteken ing van dit vonnis schrifte­
lijke opgave te doen van: 

de namen en adressen van de personen en/of bedrijven van wie 
de inbreukmakende artikelen zijn betrokken: 
- de per artikel totaal ingekochte en verkochte hoeveelheden 
van de inbreukmakende artikelen; 
- de prijzen waartegen De Vroome de artikelen heeft ingekocht 
en verkocht; 
een en ander onder ovc rl cggi ng van facturen en/of andere deug­
delijke bewijsstukken, zulks op verbeurte van cen dwangsom 
van/ 10.000,-voor iedere dag dat De Vroome met de nakoming 
van dit bevel in gebreke mocht blijven. 

Bcvcclr De Vroome om aan Kesko en 1'Alpina als voorschor op de 
door hen geleden schade een bed rag ad ƒ 5.000,- te betalen. 
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Veroordeelt De Vroome inde kosten van dit geding reconventie, 
tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kesko en 1'Alpina be­
groot op nihil. 

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Enz. 

b Het Hof, enz. 

De beoordeling van hei hoger beroep 

ï De in het vonnis onder ï vastgestelde feiten zijn niet bestre­
den, zodat ook het hof van d ie feiten zal uitgaan. 

2 De grieven I tot en met III zijn gericht tegen rccli tsovcrweging 
3.4, waarin de president aan de hand van de in rechtsoverwe­
ging 3.3 geformuleerde maatstaf zijn oordeel motiveert dat 
voorshands voldoende aannemelijk is dat De Vroome door het 
op de markt brengen van de AIJSTRAI.I AN HOY-truien inbreuk 
maakt c.q. heeft gemankt op de merkrechten van 1'Alpina. De 
grieven hebben de strekking aan het hof opnieuw de vraag voor 
te leggen of De Vroome zich schuldig maakt c.q. heeft gemaakt 
aan merkinbreuk en lenen zich voorgezamenlijkebehandeling. 

3 Volgens artikel 13A, aanhef en onder b BMW -zoals deze be­
paling luidt na aanpassing van deze wet aan de Eerste richtlijn 
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten 
van 2t december 19S8 - is voor toewijzing van de vordering van 
Kesbo en 1'Alpina tot oplegging van cen gebruiksverbod vereist, 
dat het teken op de door De Vroome te koop aangeboden truien 
zodanig overeenstemt met het woord/beeldmerk AUSTRA-
LIAN BY 1'ALPINA van 1'Alpina dar dooi' dit gebruik de moge­
lijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt 
tussen dit teken en het merk. 

Deze tekst wijkt af van dievan artikel 5, lid 1 aanhef en onder b 
van genoemde richtlijn. Dit artikel eist zodanige overeenstem­
ming tussen teken en merk dat bij gebruik van het teken (in 
casu voor kleding) bij hel publiek verwarring kan ontstaan, inhoud­

ende het gevaar van associatie met het merk. Overeenkomstig vaste 

j urisprudentie van het Hof van Justitie dient de betreffende be­
paling inde RMW zoveel mogelijk te worden uitgelegd conform 
de bepaling in de richtlijn. Het hof is van oordcel, dat geen be­
letsel bestaat de betrokken bepaling in de BMW uit te leggen 
alsof zij woordelijk overeenstemt met de bepaling in de richt­
lijn. 

In het arrest van 1 r november 1997 i n de zaak Puma/Sabel heeft 
het Hof van Justitie onder 18 overwogen dat het begrip 
associaticgevaar geen alternatiefis voor het begrip vcrwarrings-
gevaar, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan. 
Associatiegevaar hoeft dus niet het door de richtlijnbepaling 
vereiste vcrwarringsgevaar op te leveren. 
Ilci hof zal nu onderzoeken of sprake is van zodanige overeen­
stemming tussen het door De Vroome gebruikte teken en voor­
noemd merk van 1'Alpina, dat bij het publiek verwarring kan 
ontstaan. Het hof merkt op dat verwarring niet beperkt is tot 
directe verwarring tussen teken en merk. Ook zogenaamde in­
directe verwarring valt hieronder. Dit betekent dat de onder 2 
genoemde vraag eveneens bevestigend moet worden beant­
woord, als het gevaar bcsraar dat het publiek bij confrontatie 
met het teken denkt dal de onderneming waaruit de met het 
teken voorziene truien en die waaruit de met voornoemd merk 
voorziene kleding afkomstig zijn, dezelfde is of deukt dat deze 
ondernemingen in enig opzicht met elkaar zijn gelieerd. 

4 Anders dan De Vroome betoogt, dient bij de beoordeling van 
de totaalindruk die door het woord/beeldmerk AUSTRALIAN 

BY 1'ALPINA van 1'Alpina en het teken AUSTRALIAN BOY op 
de door De Vroome te koop aangeboden truien wordt opgeroe­
pen, ermee rekening gehouden re worden dat van beide het 
woord AUSTRALIAN liet kenmerkende onderdeel is. De gemo­
tiveerde stelling van 1'Alpina dat de onder genoemd woord/ 
beeldmerk in het verkeer gebrachte kleding bij het publiek een 
grote bekendheid geniet als AUSTRALIAN-kleding, soms afge­
kort tot 'AUSSIES', is door De Vroome in dit kort geding onvol­
doende bestreden. De Vroome heeft van zij n kan t wel is waar ge­
steld dat het publiek de, van het woord/beeldmerk deel 
uitmakende, (afbeelding van een) kangoeroe als het voor de kle­
ding van 1'Alpina meest typerende onderscheidingsteken ziet, 
maar hij heeft deze stelling niet onderbouwd en aannemelijk 
gemaakt. De visuele, 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 publiek merk en teken met elkaar verwart dan wel denkt dat 
de tru icn een 'submerk' zijn en dat de gerechtigden op het merk 
en de onderneming waaruit de truien met het teken AUSTRA­
LIAN BOY afkomstig zijn, dezelfde zijn of dat deze onderne­
mingen in enig opzicht met elkaar zijn gelieerd. De toevoeging 
BY ALPINA in liet woord/beeldmerk van 1'Alpi na maakt dit niet 
anders. Het publiek in dctëcnclux, dat gewend is aan dergelijke 
Engelstalige uitdrukkingen, zal begrijpen dat daarmee wordt 
verwezen naar de onderneming die deze kleding onder dit 
woord/beeldmerk fabriceert of in de handel btengt. De toevoe­
ging BOYis nictgeschiktom het teken op de door De Vroome op 
de markt gebrachte truien te onderscheiden van het woord/ 
beeldmerk van 1'Alpina of het woordmerk van Kesbo. I Ier pu-
bhekindeBenelux.akgczcgd gewend aan dergelijke Engelsta­
lige uitdrukkingen, zal deze toevoeging met het vaker 
voorkomend woord BOY opvatten als een - beschrijvende - ver­
wijzing naar het geslacht en de leeftijd van het koperspubliek 
(jongens) waarvoor de betrokken kleding bestemd is. Voor zo­
ver er een visueel verschil is tussen de schrijfwijze van het ken­
merkende onderdeel AUSTRALTAN (bij 1'Alpina in een 
vloeiend, schuin aaneengeschreven schrijfletter met onderaan 
de 's' een lus en bij de truien in een dikke, kapitale letter), acht 
het hof dit verschil bij een beoordeling van de totaal indruk, die 
door merk en teken worden opgeroepen, onvoldoende om voor­
noemd verwan i ngsgevaar niet aannemeliik te achten. De grie­
ven I tot en met III kunnen niet slagen. 

5 In de grieven IV en V verweert De Vroome zich nog met de stel-
ling dat er geen sprake kan zijn van merkinbreuk zolang niet 
blijkt dat de aanvraag door de .Franse leverancier van de truien 
van een EU-merkregistratic is geweigerd en dat hij in elk geval 
vanaf de datum van indiening van die aanvraag, 26 maart 1 $^7, 
bij de verkoop van de truien te goeder trouw was; bij het aan­
schaffen van de truien heeft hij van die leverancier vernomen 
dat het merk AUSTRALLAN BOY was geregistreerd en dat een 
EU-registratie zou worden gevraagd. 

6 Dit verweer wordt verworpen. Uc Vroome heeft slechts de aan­
vraag voor deponering van het Gemeenschapsmerk AUSTRA­
LIAN BOY' overgelegd, terwijl niet is gebleken dat de op de aan­
vraag volgende procedure, waarbij het Bureau voor harmo­
nisatie binnen de interne markt (het Europese Merkenbureau) 
de aanvraag toetst aan formele eisen en absolute wcigci ings-
gronden, terwijl een onderzoek wordt verricht naar oudere 
rechten (zoals dat van 1'Alpi na), 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 dus van 
uitgegaan te worden dat het onderzoek, dat mede oudere rech­
ten omvat, nog gaande is. 
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Gelet op hetgeen hierboven is overwogen bestaat de gered e, n iet 
te verwaarlozen kans dat in verband met het oudere merkrecht 
van 1 'Al p i n a d e aan vraag het onderzoek niet met succes zal door­
staan dan wel een oppositie van 1'Alpina tegen de inschrijving 
van het gemeenschapmerk niet zal overleven; in elk geval zal 
het gcmccnschapsmcrk niet tegen het oudere merkrecht van 
1'Alpina 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 door de leverancier- in 
Frankrijk op zz februari 1995 gedeponeerde merk betreft heeft 
De Vroome moeten begrijpen dat dit territoriaal tot Frankrijk 
begrensde mcrkrccli t geen vrijbrief vormde voor her verkopen 
van de truien onder dat merk buiten dat land. 
(...) 

Beslissing 

Ilct Gerechtshof: 
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en verwijst De Vroome 
in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de 
zijde van 1'Alpina en Kesbo begroot op ƒ 1840,-. Enz. 

Nr. 36 President Arrondissementsrechtbank te 
's-Gravenhage, 29 juni 1999" 

(VNU/Thc Monster Board) 

Mr. J.W. du Pon 

An. 13 A, lid ia BMW 

Hctverweerdutgedaagdcdeorliet reserveren van hetwoordInterme­

diair als magnectwoord bij Vindexgeen gebruik maakt van de merken 

waarop eiseres rechthebbende is. omdat niet zij het woord intermediair 

intypt waardoor haar advertentie verschijnt, doch de willekeurige gebrui­

ker van het internet, faait. De vraag is nu juist of het systeem dat tevoren 

is opgezet om dat effect te bereiken, gebruik door gedaagde van het merk 

inhoudt. Die vraag wordt voorshands bevestigend beantwoord. Op ver­

zoek en tegen betaling van gedaagde is in de zoekmachine software geïn­

stalleerd, die bewerkstelligt dat bij het intypen van het woord Interme­

diair de advertentie van gedaagde verschijnt. Dusdoende is hel gedaagde 

zelf die het merk (als eerste) heeft gebruikt door dit aan de exploitant van 

de zoekmachine methetvorenomschreven doel op te geven, terwijl ookzij 

het is die - voortdurend - gebruikshandelingen verricht door de avereen­

komst met de exploitant in stand te houden en daarvoor betalingen te ver­

richten. 

Gedaagde heeft mediagebruik van het magneetwocrdlnterinediairgeen 

andere bedoeling dan belangstellenden, op zoek naar een carrièresite, via 

haar advertentie te bewegen 'door te klikken' naar haar carrièresite in 

plaats van naar de earrierèsUe van een van haar concurrenten, zoals eise­

res, waarmee dat gebruik kan gelden als gebruik in het economisch ver­

keer. 

VNU Business Publications BV te Amsterdam, eiseres, procu­
reur mr. W. Tackcma, advocaat mr. J.C.H, van Manen te Amster­
dam, 
tegen 
The Monster Board BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. 
P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J. A. Scfmman 
te Utrecht. 

1 Heroep ingesteld. Ke .̂ 

De feiten 

1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. 
a VNU is rechthebbende op het woordmerk INTERMEDIAIR, 
zulks krachtens Benelux merkendepot d.d. H maart 1971 voor 
waren en diensten in de klasse 16 (tijdschiften en periodieken). 
Voorts is VNU krachtens Benelux merkendepot d.d. zo okto­
ber 1995 rechthebbende op het woordmerk INTERMEDIAIR 
ONLINE voor waren en diensten in de klassen 16, 35 (Arbeids­
bemiddeling en advisering inzake personeel en personeelsza­
ken) en 38, welke laatste klasse betrekking beeft op Tele­
communicatie, waaronder het ter beschikking stellen van 
directe ('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 bestaat uit het vermelden van vacatures, al 
dan niet in advertenties. ITct tijdschrifiINTERMEDIAIR wordt 
verspreid in een oplage van 240.000 en is daarmee een van de 
grootste tijdschriften van Nederland. 

c Onder de naam INTERMEDIAIR ONLINE onderhoudt VNU 
cen website op het internet, die kan gelden als het elektronische 
equivalent van het tijdschrift iNTKKMKDIAIIi. 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 'carrièresites') gekir INTERMEDIAIR ON­
LINE als koploper, nu 27,3% van de respondenten op on line-
vacatures via IN TKKMKIJIAIK ON LINK komt. 

d The Monster Board is een in januari rgg8 op de Nederlandse 
markt gestarte dochteronderneming van het Amerikaanse be­
drijf Monster.com, dat de grootste carrièresite ter wereld exploi­
teert. The Monster Board legt zich toe op het instandhouden en 
uitbreiden van een Nederlandse carrièresite, en is daarmee een 
rechtstreekse concurrent van IN TERM Lm Al KON 1.1 NL. 
c The Monster Board heeft met de exploitant van de zoek­
machine Vindex een advertentie-overeenkomst gesloten, waar­
dooi' zij zich ervan heeft verzekerd dat bij het gebruik van be­
paalde zogenaamde 'magneetwoorden' een advertentie voor 
haar (eigen) carrièresite verschijnt. Dit heeft tot gevolg dat tel­
kens wanneer cen internetgebruiker via Vindcx een als 
magneelwoord aangemerkte zoekterm intypt, bovenaan de 
weergave van de resultaten van de zoekopdracht prominent een 
in kleur uitgevoerde, grore advertentie voor de carrièresite van 
The Monster Board verschijnt, waarbij aan de internetgebruiker 
op uitnodigende wijze de mogelijkheid wordt geboden om, 
door te klikken op die advertentie, rechtstreeks terecht te ko­
men op de earrièresite van The Monster Board. 
f Eén van de magneetw oorden welke TheMonsrer Board in voor­
melde zin bij Vindex heeft gereserveerd is INTERMEDIAIR. 
g VNU heeft, middels baar raadsman, Tbc Monster Board ge­
sommeerd om het gebruik van het magneetwoord INTERME­
DIAIR te staken en gestaakt te houden en de exploitant van Vin­
dex te verzoeken dat magnectwoord uit haar systeem te 
verwijderen. The Monster Board heeft aan die sommarie geen 
gevolg gegeven. 

Beoordeling van het geschil 

5 Voor zover her bepaalde in artikel 37A BMW ook van toepas­
sing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de 
president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorde­
ring nu - waar het internet zich ook in het arrondissement 
's-Gravcnhagc manifesreert- de beweerdelijk inbrcukmakende 

http://Monster.com
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handelingen mede in dit arrondissement hebben plaatsgevon­
den. 

6 Partijen hebben i n het debat omircnl de bewccrdclijke merk-
inbreuk geen onderscheid gemaakt tussen enerzijds het merk 
INTERMEDIAIR en anderzijds het merk INTERMEDIAIR ON­
LINE. In dit vonnis zal in het voetspoor daarvan- en omdat dui­
delijk is dat van het merk INTERMEDIAIR ONLINE het wuord 
INTERMEDIAIR het meest kenmerkende bestanddeel vormt -
(ook wel) over het merk INTKR.MKDJ.AIR worden gesproken, 
als hel om beide merken of uitsluitend om hel merk INTERME­
DIAIR ONLINE gaat. 

7 Als meest verstrekkend verweer heeft The Monster Board be­
toogd dat het teken INTERMEDIAIR niet als merk kan gelden, 
nu het ieder onderscheidend vermogen mist. Dit betoog is door 
The Monster Board niet anders onderbouwd dan dooi overleg­
ging van een kopie van een bladzijde uit Van Dale's G root Woor­
denboek van hedendaags Nederlands, waarin enige betekenis­
sen (onder meet 'tussenpersoon') van het woord INTER­
MEDIAIR worden gegeven. 

8 Dat het woord INTERMEDIAIR synoniem is aan andere Ne­
derlandse woorden brengt evenwel nog niet met zich dat het 
ongeschikt is als merk te fungeren. Reeds daarom gaat het door 
The Monster Board op dit punt gevoerde verweer niet op. Daar 
komt bij dat naar voorlopig oordeel van de president niet kan 
worden gezegd dat liet woord INTERMEDIAIR ieder onder­
scheidend vermogen mist zodat dat woord wel degelij k als merk 
kan gelden. VNU heeft bovendien aannemelijk gemaakt dat er, 
door langdurig en intensief gebruik, sprake is van een sterk 
merk. 

9 Krachtens artikel 13A, !id 1 onder a juncto artikel 39 BMW 
kan de merkhouder zich opgrond 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 is ingeschreven. De vordering van VN U is primair gegrond 
op de stelling dat in casu sprake is van gebruik van hel 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. 
Daartoe heeft zij gesteld datnictzyhetisdie hetwoord INTKK-
MEDIAIR intypt, waardoor haar advertentie verschijnt, doch de 
willekeurig gebruiker van het internet. 

i r Dit verweer 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 
zoekopdracht heeft ingcrypt, de vraag is nu juist of het systeem 
dat tevoren is ojjgczct om dat effect te bereiken gebruik door The 
Monster Board van het merk INTERMEDIAIR inhoudt. Die 
vraag wordt voorshands bevestigend beantwoord. 
12 Daarvoor is redengevend dar ten processe is komen vast te 
staan dat op verzoek van en tegen betaling door The Monster 
Board in de betreffende zoekmachine software is geïnstalleerd, 
welke -kor t gezegd -bewerkstelligt dat bij het in typen van het 
woord INTERMEDIAIR door een willekeurige derde de adver­
tentie van The Monster Board verschijnt. Dusdoende is het The 
Monster Board zelf die het merk INTERMEDIAIR (als eerste) 
heeft gebruikt door dit aan de exploitant van Vindex met het 
vorenomschreven doel op te geven, terwijl ook zij het is die -
voortdurend - gebruikshandelingen verricht door de overeen­
komst met Vindex in stand ie houden en daarvoor beulingen te 
verrichten. 

13 Dar voormeld gebruik bovendien kan gelden als gebruik in 
het economisch verkeer voor diensten waarvoor het merk is in­
geschreven is voorshands al evenzeer aannemelijk. The Mon­
ster Board heeft dit met zoveel woorden erkend doordat zij ter 
terechtzitting te kennen heeft gegeven dat zij bij het magneet-
woord INTERMEDIAIR adverteert 
...omdat zij daarmee, haar doelgroep wil bereiken, naar doelgmepbestaat 

uit de mensen die zoeken naar een bemiddelaar op het gebied van de ar­

beidsmarkt, omdat zij een nieuwe baan willen of zich willen oriënteren 

op een nieuwe baan. Kr bestaat een reek kans dat die doelgroep een zoek-

site als Vindex benadert en middels bet intypen van hei trefwoord IN­

TERMEDIAIR opzoek gaat naar sites die in die behoefte kunnen voorzien 

(...) 
Het vorenstaande maakt duidelijk dat The Monster Board met 
het gebruik van het magneetwoord INTERMEDIAIR geen an­
dere bedoeling heeft dan belangstellenden, op zoek naar een 
carrièresite, via haar advertentie te bewegen 'doof te klikken' 
naar haar carrièresite in plaats van naar de carrièresite van één 
van haar concurrenten, zoals VNU, waarmee dat gebruik kan 
gelden als gebruik van de onderhavige merken in het econo­
misch verkeer en wel voor diensten (meer in het bijzonder ar­
beidsbemiddeling en telecommunicatie) waarvoor de merken 
zijn ingeschreven. 

14 Een en ander voert tot de slotsom dat de gewraakte handelin­
gen van The Monster Board zijn aan te merken als gebruik in de 
zin van artikel 1.3 A, lid i onder a BMW en daarmee als inbreuk 
op de merken INTERMEDIAIR en/of INTERMEDIAIR ON­
LINE. Nu VNU haar spoedeisend belang bij een beëindiging van 
die merkinbreuk genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt, is 
haar daartoe strekkende vordering toewijsbaat, met dien ver­
stande dat aan The Monster Board na te melden termijn zal wor­
den gegund om aan de te geven geboden uitvoering te geven. 

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

16 Ambtshalve wordt nog overwogen dat aan gerede twijfel on­
derhevig is of artikel 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag recht­
streekse werking heeft. Ter vermijding van de daardoor moge­
lijke, ongewenste, onzekerheid en de onwenselijke mogelijke 
gevolgen daarvan zal de president een 'reasonable period' bepa­
len waarbinnen ciscres uiterlijk een bodemprocedure zal moe­
ten aanspannen, zodal 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 lid 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 ware op zes maanden na liet in kracht van 
gewijsde gaan van dit vonnis. 

Beslissing 

Gelast gedaagde om, met ingang van één week na betekening 
van dit vonnis, iedere inbreuk opdc ten processe bedoelde merk­
rechten van eiseres Le (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 de 
rcsulratenpagina na her intypen door derden van het zock-
wootd INTERMEDIAIR in de zoekmachi 11e Vindex of enige an­
dere zoekmachine, direct dan wel door middel van een op eni-

http://intkr.mkdj.Air
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gerlei wijze met haar verbonden (rechts)pcrsoon, te staken en 
gestaakt te houden; 
Bepaalt dat gedaagde aan eiseres een dwangsom zal verbeuren 
van ƒ ro.ooo,- per keer of per dag waarop gedaagde in strijd 
handelt met voormelde geboden; 
veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre 
aan de zijde van ciscres begroot op ƒ462,33 aan verschotten 
waarvan ƒ62,33 aan dagvaardingskosten en op ƒ2.500,- aan 
procurcurssalaris; 
Bepaalt dat eiseres (tenzij zulks reeds eerder door gedaagde 
mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in 
kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten 
aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk heeft gemaakt 
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 uitvoerbaar bij voorraad. Enz. 

Nr. 37 President Arrondissementsrechtbank te 
's-Gravcnhage, 2 juli 1999 

(Cafe-restaurant Het Haagsche Schouw/TransFeri um 
't Schouw A44) 

Mr. E.J. Numann 

Art.i3A,lidibenMidRMW 

Geletop het element TransFerium' in het door gedaagde gebruikte 

teken, dat geen enkele associatie met een horeea-onderneming wekt, valt 

niet te vrezen dat bij liet publiek verwarring wordt gewekt, zodat van 

overeenstemming nissen merk en teken geen sprake is. Er is evenmin 

sprake van afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk 

van eiseres, medegezien de omstandigheid dat de buurt waar het hotel-

restaurant en liet transfmum zijn gelegen, vanouds bekend staat onder 

de naam 'Haagsche Schouw'. 

Arl.sllnw 

Gedaagde handelt niet In strijd mei. deHandelsnaamwet, aangezien 

het vermelden van de woorden "t Schouw' op een reclamezuil, op 

bewegwijzeringsborden en in brochures niet betekent dat sprake is van 

hetvoeren van een handelsnaam dooreen onderneming. Eij gedaagde kan 

niet gesproken worden van het in georganiseerd verband nastreven van 

materieel voordeel, zodat de gewraakte naam niet door een onderneming 

in de zin van deHandelsriaumwet wordt gevoerd. 

Cafc-Rcsraurant 'Het Haagsche Schouw' Exploitatie BV te Lei­
den, eiseres, procureur mr, C.L.W. Wachter, 
tegen 
Provinciaal Bestuur van de Provincie Zuid-Holland te 's-Gra-
venhage, gedaagde, procureur mr. J. Spierdijk. 

2 De feilen 

Op grond van de strikken en liet verhandelde ter zitting van 
23 ju ni 1999 wordt van het volgende uitgegaan. 
- Eiseres drijft sedert jaren te Leiden een hotcl-rcstaurant, ge­
naamd 'Het Haagsche Schouw', gelegen aan de oude rijksweg 
Den Haag-Leiden. 
- Uit een informatiebrochure van de Provincie Zuid-Holland 
van oktober 1998 is eiseres gebleken dal bij de kruising van 
rijksweg A44 en de M206 een transferium - dit is een overstap­
punt, waar automobilisten hun auto kunnen parkeren en ver­
volgens kunnen overstappen op openbaar vervoer - zal worden 
gebouwd, dat de naam 'TransFerium 't Schouw A44' zal dragen, 

- De genoemde kruising is (hemelsbreed) enkele honderden me­
ters van her horcl-rcstau rant van eiseres gelegen. 
- Eiseres heeft gedaagde gesommeerd het gebruik van de naam 
'Transferium' in combinatie met 't Schouw A44' te staken. 
- Eiseres heeft een schrijven van haar merkenbureau overge­
legd volgens welk op 27 april 1999 onder depotnummer 937177 
bij het Benelux-Merkenbureau namens eiseres het woordmerk 
I IET HAAGSCHE SCHOUW is gedeponeerd. 
- Sinds begin juni 1999 is het 'TransFerium 't Schouw A44' in 
gebruik. 
(...) 

4. Beoordeling van liet geschil 

Merk 

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

3.2 Eiseres stelt dat het door gedaagde gebruikte teken met haar 
merk HET HAAGSCHE SCHOUW overeenstemt en dat dat ge­
bruik afbreuk doet aan her onderscheidend vermogen van haar 
merk dan wel bij het publiek 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 geïnformeerd omtrent gegevens met betrekking tot 
het depot, zal in het kader van dit geding worden aangenomen 
dat het merk inderdaad is gedeponeerd. Ook gedaagde is daar­
van uitgegaan en heeft het merkrecht van eiseres niet herwist. 
Gedaagde stelt dat zij de woorden 't Schouw' steeds in combina­
tie gebruikt met de woorden 'TransFerium' en 'A44'. Kiscrcs 
heeft dit niet bestreden. Derhalve dient ervan te worden uitge­
gaan dat het door gedaagde gebruikte tekenluidt: 'TransFerium 
't Schouw A44'. 

Van overeenstemming in de zin van artikel 13A, lid 1 onder b 
BMW tussen het door gedaagde gebruikte teken en het merk 
van eiseres is sprake wanneer - mede 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 die heide maken, auditief, visueel 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 reken (directe verwarring), dan 
wel de indruk wordt gewekt dat enig verband besraat tussen de 
rechthebbenden op merk en teken (indirecte verwarring). 
Gelet op het clement 'TransFerium' in het door gedaagde ge­
bruikte teken, dat geen enkele associatie mer een horeca-
onderneming wekt, valt niet te vrezen dat bij het publiek ver-
warring in cvcnbedocldc zin wordt gewekt, zodat van 
overeenstemming in de hier bedoelde zin geen sprake is. Van 
merkinbreuk als bedoeld in art. 13A, lid 1 onder b kan derhalve 
evenmin worden gesproken. 

Daargelaten of merk en teken overeenstemmen in de zin van 
art. 13A, lid 1 onder d, komt eiseres ook op die bepaling geen 
beroep toe, nu niet aannemelijk is dat doorliet gebruik van de 
benaming 'TransFerium '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 dat her daarbij gaar om her onderschei­
dend vermogen voor de waren/diensten waarvoor eiseres het 
merk heeft gedeponeerd, derhalve voor een horeca-onder-
nerning, en dat de buurt waar liet hotel-restaurant en het trans-



1 4 e B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 1 7 A P R I L 2 0 0 0 

fcrium zijn gelegen vanouds bekend staal onder de naam 'Haag­
sdie Schouw'. 

Handelsnaam 

3.3 De stelling van eiseres dat gedaagde handelt in strijd met de 
Handelsnaamwet dient te worden verworpen, aangezien her 
vermelden van de woorden 't Schouw' op een reclamezuil, op 
bewegwijzeringsborden en in brochures niet betekent dat 
sprake is van het voeren van een handelsnaam in de zin van arti­
kel 5 dan wel 5a van de Handelsnaamwet door een onderne-
m i ng. 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 
l landclsnaamwcl wordt gevoerd. 

Onrechtmatige 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, opliet eind van de afslag Leiden rechtdoor 
rijdt en dan bij hel TransFeriuin uitkomt. Om bij de onderne­
ming van eiseres te komen dienen zij echter aldaar linksaf te 
slaan. 

I Jocwcl kan worden aangenomen dat bezoekers die, vanuit de 
richting Amsterdam, op weg naar de onderneming van eiseres 
- die, naar door eiseres is erkend, ook voorheen al niet zo ge­
makkelijk te vinden was - bij bedoelde afslag rechtdoor zijn ge­
reden, naar alle waarschijnlijkheid meteen zullen bemerken dat 
zich bij het TransFerium geen hotel of restaurant (anders dan 
cen McDonald's) bevindt en vervolgens alsnog de weg naat de 
onderneming van eiseres zullen vinden, valt aan te nemen dat 
deze situatie enig nadeel voor eiseres kan opleveten. Naar voor­
lopig oordeel kan het geen gehoor geven aan een redelijk ver­
zoek van eiseres tot plaatsing van een zogenoemd hotelbotd op 
de afslag, teneinde te bereiken dat haar bezoekers op de afslag 
direct in de goede richting worden gezonden, onder de gegeven 
omstandigheden -waaronder het gebruik van de naam 't 
Schouw - onzorgvuldig tegenover eiseres zijn. 
Uit de onder 1 vermelde brief van gedaagde is gebleken dat ini­
tiatieven van ciscres -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 h iervoor reeds is overwogen valt niet in te zien 
dat het 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 eiseres zou opleveren. 

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

4Beslissing 

De President: 
Wijst de vordering af. 
Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, tot dusverre aan 
de zijde van gedaagde begroot op ƒ 1.950,- waarvan ƒ 400,- aan 
griffierecht. Enz. 

Nr. 38 Gerechtshof te Amsterdam, 6 november 1997 

(Ajax/Sigarenmagazijn en Sportshop Ajax) 

Mrs. M. Coeterier, G.J. Visser en R.J.M. Smit 

Art. 13A, lididf lid7BMW 

Onvoldoende aannemelijk is dat Milder es. hun handelsnaam vóór 

de datum van het depot van het woordmerk A]AX door Ajax {13 aprü 

1995} rechtmatig hebben gevoerd. De onderneming van Ajax en hei ge­

bruik van die handelsnaam dateren al van tientallen jaren geleden. Het 

gebruik van de handelsnaam SIGARENMAGAYIJN I-N SPORTSHOP 

AJAX is eerst in november 1994 aangevangen. De 'merchandising' van 

haar sportartikelen door Ajax dateert van vóór de verkoop van deze arti­

kelen door SIGARkNMAGAZLJN AJAX en derhalve ook van vóór het in 

gebruik nemen van de handelsnaam SIGARENMAGAZIJN EN SPORT­

SHOP A}AX. 

Milder c.s. kunnen zich niet beroepen op een oudere handelsnaam en dus 

ook niet op een geldige reden c.q art. 13A, lid 7 BMW. 

AmsterdamscheFootball Club'Ajax'te Amsterdam, appellante, 
procureur mr. S.A, Klos, 
tegen 
1 Vol' Sigarenmagazijn en Sportshop Ajax te Amsterdam, 
2 Catharina Theodora Milder te Arnhem, 
3 Toon Marti nus Lens te Arnhem, geïn ti meerden, procu reu r m r. 
R.R.F, van der Mark. 

a President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam., 11 de­
cember 1996 (mr. R. Orobio de Castio) 

Gronden van de beslissing: 

1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: 
a Ajax [eiseres; Red.] is een Amsterdamse voetbalclub die sinds 
1898 de naam'Ajax'voert. Langenberg Participaties is liccntic-
neemster van Ajax voor de Benelux, onder meer met betrekki ng 
tot het onder ï.e te noemen merk. 

b Sinds 1925 is aan de Middenweg 400 te Amsterdam tegenover 
het voormalig Ajax stad ion' De M eer'een winkel onder de naam 
'Sigarenmagazijn Ajax' gevestigd. 
c Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam per 4 november 
1994 luidt 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 'v.o.f. Sigarenma­
gazijn en Sportshop Ajax'. 
De bedrijfsoinschrijving van de eerst eenmanszaak en later ven­
nootschap luidt als volgt: kleinhandel in tabak, tabaksartikelen 
en aanverwante artikelen alsmede boeken en tijdschriften, te­
vens detailhandel van sportartikelen. 
d Na verbouwing van de winkel aan de Middenweg zijn daar 
vanaf november 1994 eveneens sportartikelen van Ajax ver­
kocht. 
c Op 13 april 1995 heeft Ajax het woordmerk 'Ajax' gedepo­
neerd bij het Ucnclux Merkenbureau voor waren in de klassen 
3,9,14, iS, 18, 24,25, 28,29,32,33 en 41. Waren uit klasse zS 
zijn onder meer sportartikelen. 
f Ajax c.s. is sinds 1925 tegen het gebruik van het element'Ajax' 
in de aan de Middenweg gevoerde handelsnaam niet opgetre­
den. 
g In de maand maart 1996 heeft Langenberg Participaties een 
brief aan Milder c.s. verzonden met - voor zover hier van 
belang - de volgende inhoud: 
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Desalniettemin zijn wij bereid tegen het gebruik van de firmanamen 'Si-

garenmagazijn Ajax' en 'Sportshop Ajax'geen verdere maatregelen te ne­

men, voorzover deze naam wordt gebruikt voor uw winkel zoals die in de 

fiuidigevorm opdeMiddenwegdooru wordt gedreven. Echter.zodra blijkt 

dat it uw huidige winkel-eoneept wijzigt, de winkel aan een ander over­

draagt of elders een winkel met dezelfde firmanamen opent, zijn wij ge­

noodzaakt de merkrechten van Ajax geldend te maken. 

li Op 11 april 1996 hebben Milder c.s. in het winkelcentrum 'de 
Kolk' aan de Dirk van I lasscltstceg 11 te Amsterdam een neven­
vestiging geopend onder de naam 'Sigaren magazijn Ajax, 
Sportshop Ajax'. 
i Bij brief van 30 juli 1996 zijn Milder c.s. namens Ajax c.s. -voor 
zover hier van belang- gesommeerd ieder gebruik van de na­
men 'Sigarenmagazijn Ajax' en 'Sportshop Ajax' te staken en 
zich re onthouden van verdere inbreuken op de merkrechten 
van Ajax. 
j Milder c.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 veroordeeld liet voeren 
van de naam en het teken Ajax als (element van) hun handels­
naam re staken en gestaakt te houden, met uitzondering van 
hun onderneming gevestigd aan de Middenweg te Amsterdam. 
zij stellen daartoe dat Milder c.s. handelen in strijd met artikel 
S van de Handelsnaamwec omdat de handelsnaam van Milder 
c.s. op verwarringwekkende wijze overeenstem l met de han­
delsnaam van Ajax. De omvang van het recht op een handels­
naam wordt bepaald door d e beschermens waardige bekendheid 
daarvan. Deze bekendheid strekt niet verder dan de Midden­
weg. In het centrum van Amsterdam heeft Ajax de oudere 
handelsnaam rechten. 

Bovendien kan niet gezegd worden dat Milder c.s. door Ajax 
sportartikelen te gaan verkopen een open terrein in beslag heb­
ben genomen. Dit terrci n was im mers al door Ajax bezet omdat 
zij al gedurende range tijd sportartikelen onderhaar eigen naam 
verkoopt. 

Daarbij komt dat Milder c.s. merkinbreuk plegen. Zij trekken 
onrechtvaardig voordeel uitliet merk'Ajax' in de 7in van artikel 
13A, lid 1 sub d van de Beneluxmerkenwet (BMW), aldus Ajax 
c.s.. 

3 Milder c.s. hebben betwist onrechtmatig te handelen inge­
volge de Handclsnaamwet. Zij voeren aan dat de bescherming 
van de door hen gevoerde handelsnaam reikt tot waar de han­
delsnaam bekend is. De handelsnaam van Milder c.s. is in ieder 
geval bekend in geheel Amsterdam. Milder c.s. hebben niet een 
klein wijkgebonden sigarenwinkel tic. Dit blijkt uit de winst-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 vanuit alle windstreken 
van Nederland en Amsterdam in het bijzonder, naat de vesti­
ging komen om daat spullen te kopen. Milder c.s. wijzen dien­
aangaande op door klanten uit het hele land afgelegde verkla­
ringen. 

4 Dit verweer slaagt. 
Ajax c.s. hebben tegenover het verweer van Milder c.s. niet aan­
nemelijk gemaakt dat Ajax al gedurende langere tijd onder haar 
eigen handelsnaam sportartikelen verkoopt, ne door Ajax c.s. 
genoemde Ajax sportshop in de Bijenkorf is naai' hun verkla­
ring pas een half jaar geleden geopend. Voordien werden de 

Ajax-artikelen alleen via zelfstandige sportwinkcls verkocht, 
die in ieder geval niet de naam Ajax droegen. 
Dat de handelsnaam van Milder c.s. slechts bekendheid geniet 
in het directe gebied rondom de Middenweg is evenmin aanne­
melijk geworden. De winst van Milder c.s. is immers zodanig 
dat aangenomen moer worden dat fans uit geheel Nederland 
die in 1995 nog voor voetbalwedstrijden naar 'De Meer' kwa­
men een groot deel van hun Ajax-artikelen bij Milder c.s. koch­
ten. Nu moet worden aangenomen dat de handelsnaam van Mil­
der c.s. bekend is in ieder geval in heel Amsterdam en ook 
daarbuiten, valt de Dirk van Ilasscltstccg eveneens onder de 
bcschermingsomvang van de naam van Milder c.s. en kunnen 
M ildcr c.s. hun filiaal dezelfde handelsnaam geven als de win­
kel aan de Middenweg. 

5 Milder c.s. hebben met betrekking tot de merkrechten aange­
voerd dat zij oudere handclsnaamrcchtcn hebben. De naam 'Si­
garenmagazijn Ajax' wordt al sinds 1925 gevoerd. De naam 'Si­
garenmagazijn Ajax, Sportshop Ajax'voeren Milder c.s. al sinds 
4 november 1994. Aangenomen moet 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 es . hebben een geldige reden in de zin van artikel 13A, 
lid 1 sub d van de BMW voor het voeren van de naam Ajax. Zij 
hebben immers oudere handelsnaamrechten dan her jongere 
merkrecht van Ajax. Aangenomen moet worden dat Milder c.s. 
al sinds november 1994 de naam 'Sigarenmagazijn Ajax' en 
'Sportshop Ajax' voeren. De later opgerichte v.o.f. kan in deze 
immers worden vereenzelvigd merdeeenmanszaak van Milder. 

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

5 Ajax c.s. worden als de in het ongel ijk gestelde partij veroor­
deeld in de proceskosten. 

Beslissing 

1 Weigert de gevraagde voorziening. 
z Veroordeelt Ajax c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding, 
tot heden aan de zijde van Milder c.s. begroot op ƒ 330,- wegens 
vastrechr en op ƒ 710,- aan salaris rechtshelper. 
3 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. 

b Het Hof, enz. 

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

4.3 De president heeft deze vordering afgewezen en Ajax in de 
kosten van het geding veroordeeld. Tegen deze beslissing en de 
overwegingen waarop zij berust zijn de grieven gericht. Zij leg­
gen het geschil tussen Ajax en Milder c.s. in volle omvang aan 
het hof voor en lenen zich voor gezamenlijke behandeling. 

4.4 Aj ax heeft aangevoerd dat het belang, dat achter deze proce­
dure schuilgaat, is gelegen in de handhaving van de exploitatie­
mogelijkheden die (o.a.) het exclusieve - e n grote faam 
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genietende- woord merk AJAX, gedeponeerd zoals hierboven 
onder 4.2 (v) aangegeven, haar biedt. Ajax ziet deze exploitatie­
mogelijkheden ernstig in gevaar komen indien Milder c.s. het 
Sigarenmagazijn en Sportshop AJAx zouden kunnen uitbrei­
den naar het centrum van Amsterdam, daarna mogelijk naar 
Noord-Holland (Milder c.s. leggen ook verklaringen over van 
personen die buiten Amsterdam maar in de provincie Noord-
Holland wonen) en vervolgens nog daarbuiren. 

4.5 Hethof is van oordeel dat, als zijndegcstcld en onvoldoende 
betwist, het gebtuik, dat Milder c.s. maken van de handelsnaam 
'V.O.F. SIGARENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX', valt on­
der 'elkgebruik, dat (...) in het economisch verkeer van een merk 
(...) wordt gemaakt anders dan tel. onderscheiding van waren', 
als bedoeld in artikel 13 A, lid 1 onder d BMW. Ook acht het hof 
voldoende aannemelijk gemaakt dat Milder c.s. door dat ge­
bruik (en de associatie van hun handelsnaam met de voetbal­
club AJAX) ongerechtvaardigd voordeel genieten en dat daar­
door eveneens tle mogelijkheid ontstaat dat afbreuk wordt 
gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van 
het woordmerk AJAX. 

4.6 Het hof, is, zo blijkt uit het vorenoverwogene, van oordeel 
dat het geval, als bedoeld in artikel t3 A, lid r onder d BMW, zich 
voordoet, met dien verstande da t - 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 een overeenstemmend re­
ken, dat zijn bescherming ontleent aan een OLider recht van 
slechts plaatselijke betekenis, indien en voorzover dat techt er­
kend is ingevolg de wettelijke bepalingen van een van de 
Bcneluxlandcn' (artikel 13A, lid 7 BMW), concreet weergege­
ven: in het gebruik dat Milder c.s, van de handelsnaam SIGA­
RENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX maakten voordat Ai ax 
het woordmerk op 13 april 1995 bij bet Benelux Merkenbureau 
voor waren deponeerde. 

4.8 Anders dan de president is het hof van oordeel dat onvol­
doende aannemelijk is geworden dar Milder c.s. hun handels­
naam vóór de datum van het depot, derhalve vóór 13 april 1995, 
rechtmatig hebben gevoerd, 

4.9 In dispuut is de uitbreiding door Milder c.s. van hun voor­
melde handelsnaam naar SIGARENMAGAZIJN EN SPORT­
SHOP AJAX in november 1994. De stelling van Milder c.s. dat 
onder de naam SIGARENMAGAZIJN AJAX reeds vanaf enige 
tijd voot september 1991, toen zij de onderneming overnamen, 
volop sportartikelen werden verkochr, is voor het geschil niet 
van belang en wordt daarom door her hof gepasseerd. 

4.10 Onbetwist is de al vele tientallen jaren bestaande grote 
faanr, verbonden aan de A.F.C. Ajax en daarmee aan de -een 
profvoetbalclub exploiterende - onderneming met de handels­
naam Ajax. Die handelsnaam roepr, naar de aard van de onder­
neming, mede associaties op met voetbalsportartikclcn, met 
name met die artikelen die verband houden met (zoals: gedra­
gen wotden door het eerste elftal van) die voetbalclub. 

Niet, althans onvoldoende, betwist is voorts dat Ajax zich reeds 
tientallen jaren bezig houdt met de 'merchandising' van haar 
naam en merken, hetgeen wil zeggen dar Ajax controle uitoe­
fent o p de verkoop van Ajax-sportartikelen 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-artikclcn overheer­
send is. 
4.12 Het ligt aldus voor de hand - en het is door Milder c.s. on­
voldoende bestreden- dat door het gebruik van de handels­
naam SIGARENMAGAZIJN KN SPORTSHOP AJAX bij het pu-
bl i ek associaties worden gewekt met de - onderneming van de -
voetbalclub AJAX en dat bij het publiek verwarring tussen de 
beide ondernemingen ontstaat in die zin dat gemakkelijk de 
gedachte kan postvatten dat - met name het gedeelte van de on­
derneming van Milder c.s. - SPORTSHOP AJAX verband houdt 
met de onderneming van de voetbalclub Ajax. 

4.13 Zoals gerelateerd dateert 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
cretiseerd wanneer het gebruik is begonnen. Het gebruik van de 
handelsnaam SIGARENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX 
vangt immers eerst in november 1994 aan en is dus van (veel) 
latere datum. Het gegeven dat Milder c.s., evenals gedurende 
enige periode hun voorgangers, in ieder geval vanaf 1991 (me­
morie van antwoord, onder i7),juistde Ajax-sportartikelen ver­
kopen, ondersteunt de conclusie dat de 'merchandising' van 
haar sportartikelen door Ajax dateert van voor de verkoop van 
deze artikelen door SIGARENMAGAZIJN AJAX en derhalve ook 
van voor het in gebruik nemen van de handelsnaam SIGAREN­
MAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX. 

4.14 Het vorenoverwogene leidt tot de slotsom dat Milder c.s. 
zich niet kunnen beroepen op een oudetc handelsnaam en dus 
(ook) niet op een geldige reden c.q. artikel 13A, lid 7 BMW, zo­
dat Ajax zich, op grond van het bepaalde in artikel 13A, lid 1 
aanhef en sub d van die wet, kan verzetten tegen de doot haar 
niet ge wenste handelsnaam van de nieuwe vestiging aan de Dirk 
van Hasseltsteeg in het centrum van Arasterdam. De grieven 
treffen derhalve doel en leiden tot vernietiging van het vonnis 
waarvan beroep. 

5 Verdere behandeling van het hoger beroep 

5.1 Het gebruik door Milder c.s. van dehandelsnaam SIGAREN­
MAGAZIJN AJAX EN SPORTSHOP AJAX in het perceel Dirk 
van Hasseltsteeg te Amsterdam is in strijd met het (woord)mcrk-
recht van Ajax. De door Ajax ingestelde voidcri ng kan in begin­
sel worden toegewezen. 
5.2 Subsidiair hebben Milder c.s. in hoger beroep aan het hof 
verzocht om de termijn, waarbinnen zij hun handelsnaam in 
het perceel 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 hof betekenis toe 
aan het ernstig inbreukmakende karakter van de handelwijze 
van Milder c.s. en aan de - aan de nieuwe vestiging voorafgaan de 
maar in de wind geslagen - waarschuwing van maait 1996 (zie 
onder 4.2 (vii)). Het hof verwerpt dat die sommatie relevantie 
ontbeert nu deze niet van Ajax maar van Langenbcrg Participa­
ties B.V. als (voormalig) licentieneemster afkomstig is. Het hof 
zal de termijn bepalen op vier weken, te rekenen vanaf de da­
tum van betekening van dit arrest. 

5.3 Het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd en 
Milder c.s. zullen als de in liet ongelijk gestelde paftij in de kos­
ten van het geding in beide instanties verwezen worden. 
5.4 Buiten beschouwingkan blij ven 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 zij aan het woordmerk 
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van Ajax niet tegengeworpen kan worden voor een nieuwe ves­
tiging in het centrum van Amsterdam. Ook de vraag of Ajax 
haar vordering kan gronden op de bepalingen in de Handels-
naamwet kan buiten behandeling blijven. 

6 Beslissing 

Het hof 
S.i vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover gewezen 
tussen Ajax en Milder c.s., en in zoverre opnieuw rechtdoende; 
6.2 veroordeelt Milder c.s., ieder afzonderlijk, met ingang van 
vier weken na betekening van dit arrest het voeren van de naam 
en het teken AJAX als (element van) hun handelsnaam te staken 
en gestaakt te houden, dit met uitzondering van liu nop de Mid­
denweg 400 te Amsterdam gevestigde onderneming, voor zo­
ver de aard van de aldaar gevestigde onderneming niet veran­
dert door uitbreiding of wijziging van de aangeboden 
producten; 

6.3 veroordeelt Milder c.s., ieder afzonderlijk, tot betaling aan 
Ajax van een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) voor elke keer dat, of 
- t e r keuze van Ajax- iedere dag waarop, de desbetreffende 
geïntimeerde handelt in strijd met de veroordeling onder S.z; 
6.4 veroordeelt Milder c.s. inde kosten van het geding in beide 
instanties, tot deze uitspraak aan de zijde van Ajax in eerste aan­
leg begroot op ƒ 1.2S6.85 en in hoger beroep op ƒ 1.955,53; 
6.5 verklaart de beslissingen onder 6.2, 6.3 en 6.4 uitvoerbaar 
bij voorraad. Enz. 

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

(Ericsson/MSL) 

Mr. EJ. Numann 

Art. t^AJid idf'MW 

De beoordelingvan de vraag of het gebruik van dcEricsson-merken in 

de advertentie een inbreuk op de merkrechten van Ericsson Zweden ople­

vert, dient te geschieden aan de hand van de maatstaven die zijn ontwik­

keld in het arrest van het Benelnx-Gerechtshof van 20 december 1993, 

BIE 1994, nr.44 (Mercedes/Haze). In het licht van de tekst van de 

Benelux-Merkenwetzoals deze sinds 1 januari 1996luidt, is derhalve be­

slissend of het merkgebruik al dan niet slechts dient om aan het publiek 

aan te kondigen datMSL (mobiele) telefoontoestellen van het merk hrics-

son aanbiedt en wel op zodanige wijze dat door dat gebruik geen onge­

rechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden 

gedaan aan de reputatie van het merk. Daarvan is sprake indien het 

merkgebruik op zodanige wijze plaatsvindt dat een gerede kans bestaat 

dat bij hel publiek de indruk wordt gewekt dat het merk in belangrijke 

mate wordt gebezigd om reclame ie maken voor de onderneming doordat 

een kwaliteitssuggestie wordt gewekt, 

In hel onderhavige geval doet het laatste zich voor. MSL beperkt zich im­

mers niet tot een zakelijke aankondiging dat in haar bedrijf mobiele tele­

foons van het merk Ericsson te koop worden aangeboden, 

Van het gebruik van de woordcombinatie 'importeur/distributeur' gaat 

onmiskenbaar de (onjuiste) suggestie uit datMSL deel uitmaakt van het 

distributienetwerk van Ericsson dan wel dat zij met die organisatie een 

bijzondere relatie onderhoudt. Deze onjuiste indruk bij het publiek wordt 

nogversterkt door het gebruik in de advertentie van een woord/beeldmerk 

dat niet kan dienen louter om aan het publiek aan te kondigen dat MSL 

(mobiele) telefoontoestellen van het merk Ericsson aanbiedt, zonder daar­

mede tevens reclame te maken voor de onderneming en een kwaliteits­

suggestie te wekken. 

Aannemelijk is dat door het gebruik door MSI van het merk Ericsson on­

gerechtvaardigd voordeel wordt getrokken en afbreuk wordt gedaan aan 

de reputatie van het merk Ericsson, bijvoorbeeld doordat kopers die de­

fecte Ericssoii-apparatuur bij hun leverancier MSI. ter reparatie aanbie­

den, in de veronderstelling verkeren hun toestel aan de Ericsson-

organisatie toe te vertrouwen en eventuele tekortkomingen bij de 

reparatiedan ook aan Ericsson zullen toeschrijven dan wel doordat derge­

lijke kopers zich met garantieclaims tot Ericsson Nederland wenden die, 

ter bescherming van de reputatie van de naam Ericsson, de nimmer door 

haar verleende «arantie zal moeten nakomen. 

Art. 6:162 RW 

MSL maakt door hei gebrtiikvan de liricssen-merken in degewraaktc 

advertenties niet alleen inbreuk op de merkrechten van Ericsson Zweden 

maar handelt ook onrechtmatig jegens Ericsson Nederland, die verant­

woordelijk is voor de distributie-organisatie van de Ericsson-apparatuut 

in Nederland en de kvjaliteitsbewaking daarvan. 

Art. 6:196, lid 1 BW 

Rectificatie gaat te ver mi de verspreiding door Ericsson Nederland 

van etalagestickers met de tekst 'authorized dealer', waardoor zijzelf tot 

de mogelijke, verwarring bij het publiek heeft bijgedragen. Het publiek is 

er immers niet van op de hoogte dat Ericsson geen 'authorized dealers' 

kent. 

1 TelefonaktiebolagetL.M. Ericsson te Stockholm, Zweden, 
2 Ericsson Telecommunicatie BV te Gilze-Rijen, eiseressen, pro­
cureur mr. F. van Gclcin Vitringa, advocaat mr. P.W. Snoeker te 
Amsterdam, 
tegen 
M.S.L. Telecommunicatie BV te Roclofarcndsvccn, gedaagde, 
procureur mr. L. A. van der Niet. 

1 In dit kon: geding kan van het navolgende worden uitgegaan: 
a Ericsson Zweden is rechthebbende op het woord merk Erics­
son, dat zij 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-.'bccldmerk gedeponeerd bij het 
Benelux Merkenbureau. Dit beeldmerk is ingeschreven voor 
een reeks van waren, waaronder telefoons. 
c Ericsson Zweden is voorts sedert 23 december 19S7 rechtheb­
bende op dit woord-/beeldmerk voor verschillende diensten, 
waaronder reclame, telecommunicatie en technische cousul-
tancy-diensten. 

d Ericsson Zweden verhandelt onder haar merken onder meer 
GSM mobiele telefoons. 
e Ericsson Nederland is een dochtermaatschappij van Ericsson 
Zweden en onderhoudt sedert vele jaren een netwerk van er­
kende distributeurs in Nederland, via welke distributeurs (acht 
i n getal) en vervolgens via hun wederverkopers telefoons in Ne­
derland op de markt worden gebracht. 

f MSL exploiteert een bedrijf dat handelt in telecommtinicatie-
apparatuur die zij doormiddel van parallel-import verwerft. Zij 
verhandelt mobiele telefoons van diverse merken, waaronder 
die van het merk Ericsson en adverteert ook met deze produc­
ten. 
g In het magazine Mobiele Telecommunicatie zijn in het eerste 
kwartaal van 1996 advertenties verschenen, waarin MSL zich­
zelf aankondigt als 'importeur/distributeur' die 'GSM mobiele 

in werkelijkheid in liet vonnis niet afgebeeld; Red. 
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telefoons [levert] tegen superscherpe actuele prijzen', met de 
tekst: 

MSL Telecommunicatie n.V. garandeert de Tehxomdeakr. 

- Uitstekende winstmarges, ook bij afname van i toestel 

- Levering van A-merken, waaronder AEG, Ericsson, Motorola, Nokia, 

Siemens en Sony 

- Voor 15.00 uur besteld is de volgende das in huis 

- Eigen GSM-repair center, dus betrouwbare en snelle service 

- Europese prijsstelling 

Wekelijkse fdxmailing met actuele prijzen 

en waarin onderaan het woord-./beeldmerk Ericsson is afge­
drukt, naast (beeld)merken van andere fabrikanten. 
Il MSL is geen erkende distributeur van Ericsson in Nederland. 
Ook anderszins bestaan er geen betrekkingen tussen Ericsson 
Zweden dan wei Ericsson Nederland en MSL. 
i Bij brief van 1 maart 1996 heeft Ericsson Nederland MSL ge­
sommeerd bet op onrechtmatige wijze gebruik maken van het 
merk in reclame met betrekking tot Ericsson-apparatmir te sta­
ken. 

2 Ericsson c.s. vorderen - samengevat - MSL; 
a te verbieden inbreuk te maken op de merken van Ericsson 
Zweden; 
b te verbieden de Ericsson-mcrken te gebruiken zonder geldige 
reden in het 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 man i c r d ie n iet si cch ts vcrmeldr 
dat MSI, Ericsson-producten verhandelt; 
c te bevelen om alle door of namens haar in de Benelux bestelde 
doch nog niet afgedrukte advertenties waarin niet slechts word t 
vermeld dat MSL Ericsson-producten verhandelt, te annuleren 
en een complere lijst met naam en adres van adverteerders in 
welke periodieken zij op die wijze heeft geadverteerd aan de 
advocaat van Ericsson c.s. ter hand te stellen; 
d te veroordelen om een rectificatie te (doen) plaatsen met de in 
de dagvaarding vermelde tekst; 

e te veroordelen tot betaling van een voorschot op schadever­
goeding resp. winstafdracht; 
falies op straffe van een dwangsom. 
3 Zij leggen aan hun vorderingen ten grondslag dar MSL recen­
telijk in periodieken en tijdschriften betreffende mobiele com­
municatie advertenties is gaan plaatsen als beschreven in r.o. 1 
ondergen daarmee inbreukmaaktopdeuitdein r.o. t ondera, 
b en c bedoelde depots voortvloeiende exclusieve merkrechten 
van Ericsson Zweden, nu MSL met de Ericsson-merken reclame 
maakt voor haar onderneming door te trachten een zekere 
kwaliteitssuggestie voor haar onderneming te wekken. In de ad­
vertenties betitelt MSL zich als importeur/distributeur en wekt 
daarmee de indruk importeur/distributeur van Ericsson c.s. te 
zijn. Het vermelden van de Ericsson-merkcn geschiedt ter aan­
prijzing van de eigen onderneming hetwelk Ericsson c.s niet 
behoeven toe te lalen, te meernuMLS geen erkend distributeur 
van Ericsson-producten is. Ericsson Zweden lijdr door deze 
merkinbreuk schade. Voorts handelt MLS onrechtmatig jegens 
Ericsson Nederland door via de advertenties te profiteren van en 
te participeren in de bekendheiden 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 ongeoorloofde 
parallelimport, nu zij door of met tocsLcniming van Ericsson 
/.weden in België en Duitsland in lieL verkeer gebracht Ericsson-
apparatuLir uit die landen importeert en deze verhandelt in Ne­
derland, waartegen Ericsson c.s. zich, gelet op het bepaalde in 
art. 13A sub X BMW niet op grond van hun merkrechten kun­

nen verzetten. Voorts betoogt MSL dat zij niet de suggestie heeft 
gewekt dat zij is aangesloten bij Ericsson Nederland. In de ad­
vertentie deelt MLS slechts mee dat zij onder meer Ericsson 
telecommunicatieapparatuur importeert en verhandelt, waar­
bij MSL in hoofdzaak levert aan d ctaill istcn. MSL betwist dat zij 
door tclccommunicatieapparaluur te verkopen, welke door 
Ericsson in deEEG-landen regelmatig inhet verkeer is gebracht, 
profiteert van de goodwill en bekendheid van her merk dan wel 
deze aantast. MSL ontvangt steeds documentatie van Ericsson 
voor haar producten. In oktober 1994 is er een promotie-actie 
van Ericsson geweest, waarbij aan MSL stickers met de tekst 'au-
thorizcd dealer' zijn toegezonden. In de zomer van 1995 is MSL 
door een promotieteam van Ericsson bezocht, waarbij folders, 
displays en ander promotiemateriaal bij MSL zijn achtetgela-
ten. Ericsson c.s. hebben als gevolg van de advertenties geen 
schade geleden. 

5 Ingevolge artikel 37A BMW is de president bevoegd kennis te 
nemen van de vordering, nu MSL in het arrondissement "s-
Gravciihagc is gevestigd. 
6 Tussen partijen is niet in geschil dat MSL zich bezig houdt 
met de verhandeling van parallel-geïmporteerde Ericsson-
producten waarop het bepaalde in art. i3Asub 8 BMW vantoe­
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 
d e maatstavc n die zijn ontwikkeld in het arrest van het Benelux-
Gerechtshof van 20 december 1993, EIE 1994/44 (Mercedes/ 
Haze). In het licht van de tekst van de BMW zoals 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 wijze dat doof dat gebruik geen onge-
rechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk 
kan worden gedaan aan de reputatie van het merk. Daarvan is 
sprake indien het merkgebruik op zodanige wijze plaatsvindt 
dat een gerede kans bestaat dat bij het publiek de indruk wordt 
gewekt dat het merk in belangrijke mate wordt gebezigd om 
reclame te maken voor de onderneming doordat een kwaliteits-
suggestic wordt gewekt. 

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

9 E ricsson c.s. hebben derhalve rerechr gesteld dat van de wijze 
waarop MSL het merk Ericsson in reclame voor haar onderne­
ming gebruikt een kwalitcitssuggcstic uitgaat, Ericsson Zwe­
den kan zich daarregen op grond van haar merkrechten verzet­
ten, nu aannemelijk is dat door dat gebruik door MSL 
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken en afbreuk wordt 
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gedaan aan de reputatie van het merk Ericsson, bijvoorbeeld 
doordat kopers die defecte Kncsson-apparatuur bij hun leveran­
cier MSL ter reparatie aanbieden in de veronderstelling verke­
ren hun toestel aan de Ericsson-organisatie toe te vertrouwen 
en eventuele tekortkomingen bij de reparatie dan ook aan Erics­
son zullen toeschrijven, dan wel dcordat dergelijke kopers zicli 
met garantieclaims tot Ericsson Nederland wenden, die, Ler be­
scherming van de reputatie van de naam Ericsson, de nimmer 
door haar verleende garantie zal moeten nakomen. 
10 Met bedoelde gebruik dat MSL van de Ericsson-merken 
maakt dient derhalve als gebruik in de zin van artikel 13 A, lid 1 
onder d BMW ie wolden aangemerkt, zonder dat MSI, geacht 
kan worden voor dat gebruik een geldige reden te hebben. 
n Het voorgaande leidt tot de conclusie dat MSL door het ge­
bruik van de Ericsson-mcrkcn i n de gewraakte advertenties in­
breuk maakt op de uitsluitende merkrechten van Ericsson Zwe­
den en dat zij jegens Ericsson Nederland, die verantwoordelijk 
is voor de distributie-organisatie van de Ericsson-apparatuur in 
Nederland en de kwaliteitsbewaking daarvan, onrechtmatig 
handelt. De verbodvordcringen onder a., b. en c. zijn dan ook -
als na te melden - tocwijsbaar. De dwangsom zal worden gema­
tigd. 
Rectificatie? 

12 De onder d gevorderde rectificatie zal worden afgewezen, nu 
een dergelijke rectificatie te ver gaat na de verspreid! ng door of 
namens Ericsson Nederland van etalagestickers met de tekst 'au-
thorized dealer', waaronder zij zelf tot de mogelijke verwarring 
bij het publiek heeft bij gedragen, Het publiek is er immers niet 
van op dehoogtedatEricssonc.s.geen'authorizeddealers' kent. 

13 Met betrekking tot het gevorderde voorschot op schadever­
goeding wordt geoordeeld dat deze vordering niet tocwijsbaar 
is, nu Ericsson c.s. de gestelde schade op geen enkele wijze heef l 
gesubsranticerd. 
14 MSL zal als de grotendeels in liet ongel ijk gesteld e partij wor­
den veroordeeld in de kosten van het geding. 
1 5 Ambtshalve wordt nog liet volgende overwogen: 
Op 1 januari 1996 is voor Nederland van kracht geworden het 
Bijlage IC bij hetWTO-verdrag:deAgreementonTrade-Relaled 
Aspccts of Intcllcctual Property Rights (verder: het Trips-
verdrag), 
(...}. 

Rechtdoende: 

De president 
Verbiedt MSL inbreuk cc maken op de ten proecsse bedoelde 
merkrechten van Ericsson Zweden; 
Verbiedt MSL deEricsson-merken of andere met die merken over­
eenstemmende tekens te gebruiken, anders dan ter onderschei­
ding van waren, zonder geldige reden in het economisch ver­
keer onder zodanige omstandigheden dat ongerechtvaardigd 
voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden ge­
daan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van die 
merken en verbiedt MSL in het bijzonder voor Ericsson-
productcn te adverteren andersdan opeen wijze die slechts aan­
kondigt dat MSL Ericsson-producten verhandelt; 
Beveelt MSL om alle door of namens haar in de Benelux bestelde, 
doch nog niet afgedrukte advertenties waarin niet slechts wordt 
aangekondigd dat zij Ericsson-producten verhandelt, binnen 
twee dagen na betekening van dit vonnis te annuleren en om 
binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de 
raadsman van Ericsson c.s. een complete lijst met de namen en 
adressen van de adverteerders in welke periodieken MSL in de 

ten processe bedoelde zin heeft geadverteerd, ter hand ne stel­
len. 
Bepaalt dat MSL aan üricsson een dwangsom zal verbeuren van 
ƒ 10.000,- voor iedere keer of voor iedere dag - zulks ter keuze 
van Ericsson c.s. - waarop zij ten opzichte van Ericsson Zweden 
of Ericsson Nederland in strijd met een dezer verboden resp. dit 
bevel mocht handelen; 

Veroordeelt MSL in de kosten van het geding, aan de zijde van 
Ericsson c.s. tot aan deze uitspraak begroot op ƒ z.350,- waarin 
begrepen hel griffierecht; 
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 
Bepaalt dat Ericsson c.s. (tenzij zulks reeds eerder door MSL 
mocht zijn gedaan) binnen vijfjaren 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, indien Lricsson c.s. zulks nalaat, dit verbod 
zal zijn vervallen vanaf het moment dal genoemde termijn zal 
zijn verstreken. 
Wijst afhet meer of anders gevorderde. Enz. 

Ni'. 40 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 
14 oktober 1999 (C-223/98) 

(Ad idas/Zwecdse douane) 

Kamerpresident mr. D. A.O. Edward 
Rechters mrs. J.C. Moitinho de Almcida, C. Gulmann, 
J.-P. Puissochet en M. Walhelci: 

A.-G. mr. G. Cosmas 

Verordening (EG) 3295/94 (Piraterij) 

Verordening (HG) nr. 3,295/34 van de Raad van 22 december 1994 tot 

vnstsidlingve.il maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uit­

voer, de ivederuitvoer en de plaalsuig onder een scholingsregeling van 

nagemaakte of door piraterij verkregen goedeten te verbieden, moet aldus 

worden uitgelegd, datzij zich vazct tegen een nationale bepalingopgrond 

waarvan de identiteit van de aangever of van de. geadresseerde van de 

ingevoerde goederen waarvan de merkhouder heeftvastgesteld'dat het na-

maakproducten zijn, aan laatstgenoemde niet kan worden medegedeeld. 

Gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: 
de Belgische regering, (...), 
de Italiaanse regering, (...), 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen, (.,,), 
gezien het rapport van de tcchtcr-rapportcur, 
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzit­
ting van 10 juni 1999, (...) 

iBij beschikking van 16 juni 1998, binnengekomen bij het Hof 
op ïS juni daaraanvolgend, heeft Kammarratten i Stockholm 
krachtens artikel 177 CG Verdrag (thans artikel 234 EG) cen pre­
judiciële vraag gesteld over de uitlegging van verordening (KG) 
nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling 
van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, 
de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling 
van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbie­
den (PI5L 341, blz. 8; hierna: verordening). 
2 Die vraag is gerezen iu een beroep dat Adidas AG, die in Zwe­
den merkhouder is van verschillende sportartikelen en sport­
en vrijetijdsklcding, heeft ingesteld tegen de weigering van het 
Zweedse douanekantoor Arlanda om haar de identiteit te ont­
hullen van de geadresseerde van door dit kantoor onderschepte 

http://vnstsidlingve.il


1 5 7 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 1 7 A P R I L ? O (1 0 

goederen waarvan werd vermoed, dat het om namaakproduc-
tcn van het merk Adidas ging. 

De verordening 

3 Volgens de tweede overweging van de considerans van de ver­
ordening heeft deze laatste tot doel, het in de handel brengen 
van nagemaakte en van door piraterij verkregen goedelen 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 douaneautoriteiten optreden wanneer 
goed eren waarvan word t verrn ocd d at z ij zij n nagemaakt of door 
piraterij zijn verkregen, voor het vrije verkeer, voor uitvoer of 
wederuitvoer worden aangegeven of worden aangetroffen bij 
een controle op goederen die geplaatst zijn onder een 
scholingsregeling (artikel ï, lid ï, sub a, van de verordening) 
en, in de tweede plaats, welke maatregelen de bevoegde autori­
teiten ten aanzien van deze goederen dienen te nemen wanneer 
wordt vastgesteld dat zij inderdaad zijn nagemaakt of door pi­
raterij zijn verkregen (artikel ï, lid ï, sub b, van de verordening). 

5 Volgens artikel 3 van de verordening kan de houder van een 
fabrieks- orhandelsmerk, een auteursrecht, naburige rechten of 
een recht op een tekening of model (hierna: houder van het 
recht), de onder de douaneautoriteit ressorterende d ienstsch ri f-
relijk verzoeken ervoor te zorgen dat de douaneautoriteiten op­
treden wanneer de goederen worden vermoed te zij n nagemaakt 
of door piraterij tezijn verkregen. Dit verzoek moet een beschrij­
ving van de goederen en een bewijs van liet recht van de indie­
ner bevatten. Voorts moet in het verzoek worden aangegeven 
gedurende welke periode om optreden van de douane­
autoriteiten 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, met dien verstande dal verstrekking van 
deze gegevens geen voorwaarde voor de ontvankelijkheid van 
het verzoek vormt. De bevoegde douanedienst neemt bet ver­
zoek vervolgens inbchandcling en stelt de verzoeker onverwijld 
scli ri ftclijk in kennis van zijn beschikking. 

6 Wanneer het voor het douanckantoor, bij een controle in het 
kader van een van de i 11 artikel J , lid 1, sub a, van de verordening 
bedoelde douaneprocedures en voordat een verzoek van de hou­
der van het recht is ingediend of ingewilligd, duidelijk is, dat 
het nagemaakte of door piraterij verkregen goederen betreft, 
kan hel de goederen krachtens artikel 4 van de verordening ook 
ambtshalve tegenhouden. Volgens de in de betrokken lidstaat 
geldende voorschriften kan zij de houder van hel recht, voor 
zover bekend, op de hoogle stellen van het gevaar van overtre­
ding. In dat geval is de douaneautoriteit gemachtigd de vrijgave 
op te schorten of de betrokken goederen gedurende drie werk-
d agen tegen te houden, teneinde de houder van het recht in staat 
te stellen een verzoek om optreden overeenkomstig artikel 3 van 
de verordening in tedicricn. 

7 Artikel 5 van de verordening bepaalt, dat de beschikking tot 
inwilliging van het verzoek van de houder van het recht onver­
wijld wordt meegedeeld aan de douanekantoren van de lidstaat 
die betrokken kunnen zijn bij in het verzoek omschreven goe­
deren waarvan wordt vermoed dat zij zijn nagemaakt of door 
piraterij zijn verkregen. 

8 Wanneer een douanekantoor waaraan de beschikking tot in­
williging van het verzoek van de houder van het recht overeen­
komstig artikel s is doorgegeven, in voorkomend geval na raad­
pleging van de indiener van het verzoek, vaststelt dat bepaalde 
goederen overeenstemmen met de in de beschikking beschre­
ven nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, schort 
deze d ienst volgens artikel 6, lid 1, eerste alinea, de vrijgave van 
de betrokken goederen op of houdt hij de goederen tegen. 

9 Artikel 6, lid r, tweede alinea, van de verordening, de bepaling 
die in de onderhavige zaak centraal staat, luidt als volgt: 
Het douanekantoor stelt de dienst die het verzoek overeenkomstig artikel 

2 in behandeling heeft genomen onverwijld op de hoogte. Deze dienst of 

het kantoor stelt de aangever of de indiener van het verzoek om optreden 

onvenvijld op de hoogte. Overecnkomstigdc nationale bepalingen betref­

fende de bescherming van persoonsgegevens, het handels- en industrieel 

geheim alsmede het beroeps- en administratief geheim, stelt het douane-

kantoor of de dienst die het verzoek heeft behandeld, de houder van het 

recht op diens verzoek in kennis van naam en adres van de aangever en. 

voorzover bekend, van de geadresseerde, zodathij de zaak kan voorleggen 

aan de bevoegde autoriteiten voor een beslissing ten principale. De indie­

ner van hetvemeken de betrokkenen bijeen optreden als bedoeld in arti­

kel 1. lid 1, onder a, worden door het douanekantoor in de gelegenheid 

gesteld de goederen waarvan de vrijgave is opgeschort, respectievelijk de 

goederen die zijn tegengehouden, te onderzoeken. 

10 De opschorting van de vrijgave of het tegenhouden van de 
goederen is tijdelijk. Indien het douanckantoor dat tot de op­
schorting of de tcgcnliouding is overgegaan binnen li.cn werk­
dagen na de ken n isgeving van de opschorting van de vrijgave of 
de tegenhouding niet van de inschakeling van de autoriteit die 
bevoegd is ten principale te 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, lid 1, van de 
verordening vrijgegeven. In passende gevallen kan deze termijn 
met maximaal tien werkdagen worden verlengd. 

11 Voorts bevat de verordening een aantal garanties ten gunste 
van de aangever en de geadresseerde van de goederen die aan 
een controle zijn onderworpen. 

1 z Om te beginnen bepaalt artikel 3, lid 6, van de verordening: 
Wanneer het verzoek van de houder van het recht ingewilligd is of wan­

neer er krachtens artikel 6, lid 1, is opgetreden overeenkomstig artikel 1, 

lid 1, onder a, kannen de lidstaten eisen dat de houder van het rechteen 

zekerheid stelt, die bestemd is om: 

zijn eventuele aansprakelijkheid te dekken jegens de betrokkenen bij een 

in artikel 1, lid 1, onder a, bedoeld optreden indiende op gwndvau artikel 

6, lid 1, ingeleide procedure geen gevolgheeftwegens hethandelen 0}'nala­

ten van de houder van het recht of indien naderhand mochl worden vast­

gesteld dal de betrokken goederen nietzijn nagemaakt of door piraterij 

zijn verkregen; 

de betaling te waarborgen van de kosten die overeenkomstigdeze verorde­

ning zijn gemaakt om de goederen met toepassing van artikel 6 onder 

douanetoezicht te houden. 

13 Voorts bepaali artikel 7, lid 2, eerste alinea, van de verorde­
ning: 
Voorzover het goederen betreft waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk 

maken op een recht niet betrekking tot een tekening of model kan de eige­

naar, de importeur of de geadresseerde van de goederen tegen zekerheid-

http://li.cn
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stelling vrijgave of opheffingvan de tegenhouding van de betrokken goe­

deren verkrijgen, op voorwaarde dat: 

de in artikel 6, lid ï, bedoelde douanedienst of het aldaar bedoelde dou­

anekantoor binnen de in lid ï van het onderhavige artikel bedoelde ter­

mijn op de hoogte is gesteld van de inschakelingvan de in artikel 6, lid ï, 

bedoelde, voor de beschikking ten principale bevoegde autoriteit; 

bij hei verstrijken van die termijn, de daartoe aangewezen autoriteit geen 

eonservatoire maatregelen heeft uitgevaardigd, en 

alle douaneformaliteiten zijn vervuld. 

14 Tenslotte wordt in artikel 9, lid 3, van de verordening be­
paald: 
De eventuele wettelijke aansprakelijkheid van de houder van het recht 

wordt beheerst door het recht van de lidstaat waar de betrokken goederen 

in een situatie als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a, verlieten. 

De Zweedse wettelijke regeling 

15 Ingevolge artikel 2, eerste alinea, van hoofdstuk 9 van de se-
kretesslag (1980:100) (Zweedse wet van 1980 inzake de bescher­
ming van gegevens) geldt voor in het kader van cen douane­
controle verkregen inlichtingen over de persoonlijke of 
economische situatie van een particulier, behoudens een aantal 
voor de onderhavige zaak irrelevante uitzonderingen, een 
geheimhoudingsplicht. Artikel z, tweede alinea, van de sekre­
tesslag, die naar artikel 1 van deze wet verwijst, bepaalt echter, 
dal inlichtingen die in liet kader van een douanecontrole 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 op te schorten, en 
srelde het Adidas AG ervan op de hoogte, dat het om namaak-
producten van het gedeponeerd merk Adidas kon gaan. 
17 Een vertegenwoordiger van Adidas Svcrigc A.13, een dochter­
maatschappij van Adidas AG, controleerde de goederen en 
stelde vast, dat het om namaakproducten ging. Adidas AG 
diende een verzoek 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 goederen rot en met 
17 maart 1998 worden tegengehouden. Na die datum achtten 
de douaneautoriteiten 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 goederen kende, verzocht zij om inlichtingen over zijn iden­
titeit, teneinde een actie tegen hem te kunnen instellen. Dit ver­
zoek werd door het do uanekantoor Arlanda krachtens artikel z 
van hoofdsruk 9 van de sekretesslag afgewezen. 

20 Adidas AG ging van deze weigering in beroep bij Kammar-
ratten i Stockholm en betoogde dat zij, om het geding voor een 
gewone rechterlijke instantie te kunnen brengen, in de eerste 
plaats informatie over de geadresseerde van de goederen nodig 
had. 
21 KammarrStten overwoog, dat aangezien de bekendmaking 
van de door Adidas AG gevraagde inlichtingen de geadresseerde 
van de goederen schade kon berokkenen, de sekretesslag het 
douanekantoor Arlanda belette, de in zijn bezit zijnde inlich­
tingen openbaar te maken. 

zz Onder deze omstandigheden heeft Kammarratten i Stock­
holm de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de vol­
gende prejudiciële vraag voorgelegd: 
Verzet verordeniug(EG) nr.3295/94 vandeRaadzich tegen een nationale 

bepaling op grond waarvan de identiteit van de aangever of van de ge­

adresseerde van ingevoerde goederen waarvan de merkhouder heeft vast­

gesteld dat zij zijn nagemaakt, niet aan de merkhouder kan worden mee­

gedeeld? 

De prejudiciële vraag 

23 Volgens vaste rechtspraak van het Hof moet bij de uitlegging 
van een gemeenschapsrechtelijke bepaling niet alleen rekening 
worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar eveneens 
met haar conrext en mer de doeleinden die worden beoogd door 
de regeling waarvan zij deel uitmaakt (zie, onder meer, arresten 
van 17 november 1983, Merck, 292/82, jurispr. blz. 3781, punt 
12, en 21 februari 1984, St. Nikolaus Brennerei, 337/82, jurispr. 
blz. 1051, punt 10). 

24 Voorts moet worden opgemerkt, dat wanneer 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 22 september 1988, 
Saarland e.a., 187/87, Jurispr. blz. 5013, punt 19). 

25 Wanneer de nationale instanties een communautaire veror­
dening ten uitvoer moeten leggen, zoals dat het geval is met ver­
ordening nr. 3295/94, kan tenslotte slechts een beroep op natio­
nale bepalingen worden gedaan voor zover dit noodzakelijk is 
voor de j uiste toepassing van die verordening en de draagwij dte 
en de doeltreffendheid van deze laatste hierdoor niet worden 
geschaad (zie, in die zin, arrest van 6 mei 1982, RayWa e.a., 14S/ 
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
rest van 17 december 1970, Scheer, 30/70, Jurispr. blz. 1197, punt 
8). 

26 Dienaangaande moet in de eerste plaats worden opgemerkt, 
dat de verordening de houder van het recht een essentiële rol 
toebedeelt om heL o p de markt brengen van nagemaakte of door 
piraterij verkregen goederen zo veel mogelijk te verhinderen. 
Uit de artikelen 3 en 4 van de verordening blijkt immers, dat het 
tegenhouden van goederen door de douaneautoriteiten in be­
ginsel afhangt van een verzoek van die houder. Voorts is de defi-
nitieve 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. 

27Eendoeltreffende toepassing van de verordening is dus recht­
streeks afhankelijk van de informatie die aan de houder van het 
intellcctuck-cigcndomstccht wordtverstrekt. Kan de identiteit 
van de aangever en/of de geadresseerde van de goederen hem 
niet worden meegedeeld, dan kan hij in de praktijk immers niet 
de bevoegde nationale autoriteit inschakelen. 
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28 De verwijzing in artikel 6, lid 1, tweed e alinea, van de veror­
dening naar de nationale bepalingen betreffende de bescher­
ming van persoonsgegevens, het handels- en industrieel geheim 
alsmede het beroeps- en administratief geheim, kan onder deze 
omstandigheden niet aldus worden opgevat, dat op grond daar­
van kan worden verhinderd, dat aan de houder van het recht de 
ter bescherming van zijn belangen noodzakelijke informatie 
wordt meegedeeld. 

29 Voor het overige zij erop gewezen, dat verschillende bepalin­
gen van de vcrord en ing de aangever en de gcad resscerde 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 recht hun schade berokkent. 

30 In de eerste plaats dient een douanekalitoor dat vaststelt dat 
de gecontroleerde goederen overeenstemmen met de omschrij­
ving van de nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, 
de aangever van die goedelen krachtens artikel 6,lid ] , tweedC 
alinea, van de verordening daarvan onverwijld op de hoogte te 
brengen. Volgens artikel 7, lid 2, van de verordening kan de ei­
genaar, de importeur of de geadresseerde van de goederen tegen 
zekerheidstelling vrijgave of opheffing van de tegenhouding 
van de betrokken goederen verkrijgen. 

31 Vervolgens blijkt vut artikel 6, lid r, tweede alinea, van de 
verordening, dat de houder van het recht de door het douane­
kantoor verstrekte gegevens alleen kan gebruiken om de zaak 
voor te leggen aan de nationale autoriteit die bevoegd is ten 
principale te beschikken. Worden die gegevens voor andere 
doeleinden gebruikt, dan kan de houder van het recht overeen­
komstig artikel 9, lid 3, van de verordening aansprakelijk wor­
den gesteld op basis van bet recht van de lidstaat waar de goede­
ren zich bevinden. 

3 2 Tenslotte wordt de vergoeding van schade 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, vergemakkelijkt doordat de lidstaten op grond 
van artikel 3, lid 6, van de verordening van de houder van liet 
recht een zekerheidstelling kunnen verlangen. 

33 Gelet op bovenstaande overwegingen moet aan de 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 gcadrcssccrdc van ingevoerde goederen 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 niet voor vergoeding in aan­
merking komen. Ten aanzien van de partijen in het 
hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te 
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de 
kosten heeft te beslissen, 

Het Hof van Justitie (Vijfde kamer), 
uitspraak doende op de door Kammarratten i Stockholm bij be­
schikking van 1S juni 1998 gestelde vraag, verklaart voor recht: 
Verordening (EG) nr. 3295/94 van deRaad van 22 december 1994 
tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije vcrkccrbrcn-

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 meegedeeld. Enz. 

Nr. 41 Gerechtshof te Amsterdam, 19 januari 1995 

(Beeldspraak) 

Mis. L.Frijda, D.H.M. Peepcrkorn en G.J. Visser 

Art, 6:74 en 7:401 BW f art. 5 Hnw 
Beeldspraak vordert in ditgedingschadevergocdingvan de Kamervan 

Koophandel omdat deKamerblj de uitvoeringvan de opdracht totlm'ver­
richten van een handelsnaamondeezoeh toerekenbaar is tekortgeschoten 
en wel doordat zij haar niet heeft ingelicht over de inschrijvingbij dcKa-
mervan Koophandelvoort'wenteenSallandvandehandelsnaam'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 vrij stond de handelsnaam 'Beeldspraak' te voeren. 
Gezien de strekking van de opdracht kon de Kamer van Koophandel niet 
volstaan met het vermelden van de te Heemstede reeds onder de naam 
'Beeldspraak'gevestigde ondernemingmaar was ook de informatie dat er 
te Hengelo reeds een onderneming 'Beeldspraak' was ingeschreven rele­
vant voor de door Beeldspraak naar aanleiding van het onderzoek te ne­
men beslissing. 

Art. 6:2.31 aanhef'en onder e BW 
Beroep van de Kamer op vrij tekening in haar algemene voorwaarden 

verworpen omdat deze eerst aan Becklspraakzijn toegezonden bü het ver­
slag nadat de kamer de opdracht had aanvaard en uitgevoerd. 

Art. 6:gëBW 
BereheningvandedoorBccldspraak-dicgcnoodzaaktwashaarhan­

delsnaam te wijzigen - geleden vermogensschade, ten dele ex aeauo et 
bono. 

De vof Beeldspraak te Amsterdam, appellante, procureur mr. 
H.P.Vos, 
tegen 
De Kamer van Koophandel en fabrieken voor Amsterdam te 
Amsterdam, geïnti meerde, procureur mr. M.E. Wallheimer. 

a Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 22 juli 1992 (mr. 
E. Steffan-Bakker) 

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (vol­
doende) weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet 
betwiste inhoud van overgelegde bewijsstukken staat in dit ge­
ding het volgende vast: 
a Eiseres is een onderneming welke adviseert inzake communi­
catie en reclame. Zij heeft op 17 augustus 1990 aan gedaagde 
verzocht om instelling van een handelsnaamonderzoek met be­
trekking tot de handelsnamen Beeldspraak, Favlov en Reflac-
tion voor een vennootschap in Amsterdam actief op het gebied 
van het verstrekken van communicatie-adviezen. 
b Cedaagde heeft daarop een landelijk onderzoek doen instel­
len en schreef vervolgens bij brief van 29 augustus 1990 aan ei­
seres: 
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Onderwerp: de voorgestelde benamingen: 

1 Beeldspraak 

zPavlov 

3 Rejlaction 

van een vennootschap te Amsterdam. 

Mijnheer, 

In antwoord op uwfaxbriefd.d. zo augustus 1990, delen wij u mede, dat 

uithet door ons ingestelde onderzoek, waarbij deandereKamersvanKoap-

handel en Fabrieken in Nederland zijn gehoord, is gebleken dat zijn inge­

schreven: 

a de onderneming: Beeldspraak, gevestigd teHeemstede: soort van bedrijf: 

freelance journalistiek met specialisatie audiovisuele middelen, recense­

ren en gezondheidszorg. 

h de besloten vennootschap: Paviov B.V., statutair gevestigd teDen Bosch, 

feitelijk te Vtigh t; soort van bedrijf: de exploitatie van horecabedrijven, de 

verkrijging, het bezit, het beheer en de vervreemding van effecten, onroe­

rende goederen, schuldvorderingen en andere vermogenswaarden, het ver­

krijgen van-, het deelnemen in- of het overnemen van andere onderne­

mingen. 

e de bestoten vennootschap: P. Paviov B.V., gevestigd te Nijmegen; soort 

van bedrijf: het uitoefenen van de orthopedische chirurgische praktijk te 

Nijmegen. 

d de onderneming: Rejlaction, gevestigd te Eindhoven en diverse andere 

plaatsen in Nederland; soortvan bedrijf: de exploitatie van kado-winkels, 

de verkoop van luxe papierwaren en kaüo-artikelcn, familiedrukwerken 

en kleinhandelsdrukwerk, alsmede het deelnemen in-, financieren van-, 

directie voeren over- of op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij onder­

nemingen en vennootschappen. Hietboven hebben wij een overzicht gege­

ven van de naar ons inzicht meest relevante namen die uit ons onderzoek 

naar voren kwamen. 

Naar onze mening bestaat tegen de sub t voorgestelde naam bezwaar, op 

grond van het voorkomen van de onder a genoemde naam. Naar onze me­

ning bestaat tegen de sub i voorgestelde naam geen overwegend bezwaar, 

mits een aanduiding van de statutaire vestigingsplaats en een aandui­

ding van de exacte bedrijfsuitoefening aan de naam wordt toegevoegd. 

Naar onze mening bestaat tegen de sub 3 voorgestelde naam geen overwe-

gend bezwaar, mits een aanduidingvan deexactebedrijfsuiioefeningaan 

de naam viordt toegevoegd. 

Wij attenderen 11 voorts op de aan ommezijde van pagina 1 vermelde op-

merkingcnbetrejjcndeheihandelsnaamadvicsenonzeaansprakelijkheid 

in dezen. 

Wij verzoeken u, de kosten van het onderzoek ad ƒ 135,- over te maken 

door middel van defaktuur die ti separaat zal worden toegezonden. 

Op de achterzijde van pag. i van deze brief staat het volgende 
vermeld; 
Opmerkingen betreffende het uitgevoerde handelsnaam-onderzoek Arti­

kel 5 van de I \andelsnaamwet luidt; 

'Het is verboden eenhandelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming 

onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd 

werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een 

en ander voorzover dientengevolge, in verband met de aard der beide on­

dernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwar­

ring tussen die ondernemingen te duchten is.' 

Alle handelsnamen die worden gevoerd worden dus door de Handets-

naamwet tegen verwarring beschermd, ongeacht of die namen zijn gere­

gistreerd. Deze bescherming geldt volgens de jurisprudentie ook voor ds 

handelsnamen die thans niet meer. maar in het recente verleden nog wel 

werden gevoerd. Voorts blijkt uit de jurisprudentie dat de 'aard' van de 

ondernemingen de 'vestigingsplaats', begrippen zijn die ruim dienen te 

worden opgevat. 

In het door de Kamers van Koophandel uitgevoerde onderzoekzijn alleen 

die namen die thans worden gevoerd en als zodanig in het Handelsregis­

ter zijn geregistreerd, betrokken. 

Rij het onderzoek is in de eerste plaats uitgegaan van de schrijfvnjze van 

het (de) kenmerkende element(en) van de voorgestelde naam. verwarring 

kan echter ook wotden veroorzaakt door(khmk-)verwantschap tussen na­

men. Dit aspect werd zo goed mogelijk in het onderzoek betrokken, maar 

een onderzoek hiernaar kan nooit uitputtend zijn. 

Voorts werd mei belrekking totdegelijke(nde) namen nagegaan of in ver­

band met de aard en de vestigingsplaats van de betreffende onderneming 

een kans op verwarring met die onderneming te duchten is. Een oordeet 

hierover is subjectief, omdat er sprake is van de inschattingvan een kans 

aan de hand van niet vastomlijnde begrippen. Hierbij zijn wij bovendien 

afliankclijk van hetgeen terzake op het moment van heronderzoek in her 

Handelsregister staat ingeschreven en van hetgeen doorn bij de aanvraag 

werd opgegeven. 

1 let bovenstaande houdt in dat, hoewel het onderzoek metde grootst mo­

gelijke zorgvuldigheid werd uitgevoerd, het door ons uitgebrachte advies 

nooit een uitspraak in absolute zin over de toelaatbaarheid van een han­

delsnaam kan zijn. Het blijft mogelijk dat er op enig moment toch bezwa­

ren tegen een door ons toelaatbaar geachte handelsnaam zullen blijken te 

bestaan. 

Wij kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Voorts 

wijzen wij u erop dar, ingevolge artikel sa van de Handelsnaamwet, een 

handelsnaam ook niet in strijd magzijn met bestaande merken. Of hier­

van sprake is, is niet door ons onderzocht, maar dient door 11 zelf, recht­

streeks of via een merken- eniofoctrooibureau te worden nagegaan bij het 

BeneJuxMerkenbure.au te 's-Gravenhage. 

c üiscres heeft vervolgens met de in deze brief genoemde Tim­
mer te Heemstede (thans te Vogelenzang), overeenstemming 
bereikt over het gebruik van de handelsnaam Beeldspraak door 
eiseres. Dit gebruik werd haar uitdrukkelijk toegestaan, waarna 
eiseres haar werkzaamheden is gestart onder deze benaming. 
d Bij brief van 3 december 1990 schreef H.G. Lazet, h.o.d.n. 
Beeldspraak audiovisuele communicatie, aan eiseres: 
in her jongste nummer van Adformatie las ik de aankondiging van uw 

activiteiten onder de. handelsnaam 'Beeldspraak' met als toevoeging: 

'Compagnons in communicatie'. Naar aanleiding hiervan en in overleg 

met mijn adviseur bij het handelsregister, breng ik u het volgende ter ken­

nis. 

Sedert 16april 1987 voer ik als geregistreerde handelsnaam voor mijn 

bedrijf: 'Beeldspraak', met ah toevoeging; audio-visiiele communicatie. 

Mijn inschrijvingsnummer in het handelsregister bij dcKamer van Koop­

handel teHengelo is 56294. 

Ik neem aan dat de naamkeuze bij uw regisiratie te goeder trouw is g<v 

schied. lichter, uit uw voornoemde aankondigingmaak ik op datuw werk­

gebied hetzelfde beslaat als het mijne en de aard van uw activiteiten ge­

lijksoortig is aan de mijne. De door u in gebruik genomen handelsnamen 

zal dan ook ongetwijfeld verwarring wekken in ons gemeenschappelijk 

werkgebied. 

Om dit te voorkomen verzoek ik u hierbij dringend uw handelsnaam vóór 

31 december a.s. zodanig te hebben gewijzigd dat geen verwarring meer 

kan optreden. Ik verzoek u tevens, als bevestiging daarvan, mij medio 

januari 1991 een uittreksel van het handelsregister toe te zenden waarin 

uw gewijzigde handelsnaam is vermeld. 

(Wellicht is de naam 'Metafoor' iets voor u?) 

Ik neem. aan dat u de redelijkheid en de ernst van mijn verzoek onderkent 

en tot de door mij verlangde wijzigingzult overgaan binnen de door mij 

gestelde termijn zodat ik mij niet genoodzaakt zal zien, verdergaande 

stappen te ondernemen. 

Deze onderneming stond sedert 16 april 1987 ingeschreven bij 
de KvK te Hengelo met de handelsnaam Beeldspraak. 

file:///andelsnaamwet
http://BeneJuxMerkenbure.au
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z Eiseres vordert de veroordeling van gedaagde tot betaling van 
ƒ 71.000,-met rente,buitengerechtelijke kosten en verdere pro­
ceskosten. Daartoe stelt zij dat gedaagde wan prestatie lieeft ge-
plcegdbes taande uithet niet vermeld hebben van het ingeschre­
ven staan van de hiervoor onder l d genoemde 'Hengelose 
Beeldspraak', tengevolge waarvan zij schade heeft geleden. 

3 Gedaagde betwist dat zij wanprestatie heeft gepleegd. Zij stel t 
de beschikbaarheid van de namen te Amsterdam te hebben on­
derzocht en 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 de naam Beeldspraak 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 
met artikel 5 van de I landelsn aam wet. 

Mocht er sprake zijn van wanprestatie dan beroept gedaagde 
zich op het feit dat zij in haar brief aansprakelijkheid voor het 
door haar verrichte onderzoek u i td nikkel ijk heeft uitgesloten. 
Inschrijving in liet Handelsregister is geen voorwaarde 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 oordeel of er bezwaar tegen een handels­
naam bestaat subjectief is. De vraag is of er naar het oordcel 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, de verschillende 
bedrijfsomschrijvingen (te Amsterdam het vervaardigen van 
communicatieconcepten en verstrekken van communicatieadvies en te 
Hengelo een audiovisueel adviesbureau) en de afwijking van beide 
handelsnamen (de volledige naam van ciscres luidt Beeldspraak 
compagnons in communicatie) is het bezwaar van de te Hengelo ge­
vestigde onderneming niet zonder meer gerechtvaardigd. 

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

Partijen zijn het er blijkens hun stellingen over eens dat Tim­
mer te Vogelenzang de handelsnaam Beeldspraak eerder voerde 
dan eiseres en dat gebruik van deze handelsnaam door beide 
ondernemingen verwarring bij het publiek teweeg zou ku nncn 
brengen. 
Het stond en staat ciscres dan ook niet vrij de handelsnaam 
Beelds ptaak te voeren, nu zij daarmee in strijd met bedoeld arti­
kel 5 handelt. 
4.2 De omstandigheid dat eiseres met Timmer is overeengeko­
men dat zij de handelsnaam Beeldspraak mocht gebruiken is 
onvoldoende om dit verbod te ontgaan. Artikels 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 met dezelfde aard van werkzaam­
heden onder dczclfdchandelsnaam naar buiten treden. 

4.3 Nu vast staal dat gedaagde eiseres heeft gewezen op dit be­
zwaar, is daarmee gegeven dat gedaagde zich niet aan wanpres­
taties heeft schuldig gemaakt door de enkele omstandigheid dat 
gedaagde eiseres niet heeft gewezen op het bestaan van een 
tweede onderneming die wellicht eveneens een eerder recht op 

het voeren van de handelsnaam Beeldspraak zou kunnen clai­
men. 
S Het voorgaande leidt er toe dat de vordering niet kan worden 
toegewezen en het overige verweer geen bespreking behoeft. 

Beslissing 

De rechtbank: 
- wijst de vordering af; 
- veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure, tot heden 
aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 3.940,-; 
- verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voor­
raad. Enz. 

b Tussenarrest Gerechtshof te Amsterdam, 28 april 1994 (mrs. 
L. Trijda, P.C. Kop enD.H.M, Peeperkorn) 

4 Bekandelingvan 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 
toerekenbaar is tekortgeschoten en wel doordat zij haar niet 
heeft ingelicht over de hiervoor in 3.Z onder (h) bedoelde in­
schrijving van de handelsnaam 'Beeldspraak' door Lazct. 
4.2 Met recht komt Beeldspraak met grief 11 op tegen de motive­
ring waarmee de rechtbank haar vordering heeft afgewezen. 
Voor de beoordeling van die vordering is immers niet van be­
lang of het Beeldspraak op grond van het bepaalde in artikel 5 
Handelsnaamwet al dan niet vrij stond de handelsnaam'Beeld­
spraak'te voeren. 

4.3 Grief II heeft dan ook succes. Het hof dient derhalve op­
nieuw, zoals ook met grief 1 wordt betoogd, te beoo rd el en of de 
Kamer in het uirvocren van die opdracht toerekenbaar is tekort­
geschoten. 
4.4 Die vraag beantwoordt het hof bevestigend. Zoals de kamer 
zelf formuleert, ging het bij dit onderzoek oin de'beschikbaar­
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 er (gegronde) 
bezwaren bestonden - in het bijzonder in verband met het be­
paalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet- dat zij deze han­
delsnaam voor haar onderneming, een communicatie­
adviesbureau, zou gaan gebruiken. 

4.5 Gezien de strekking van de opdrachr kon de Kamer van 
Koophandel niet volstaan met het vermelden van de te Heem­
stede reeds onder de naam 'Beeldspraak' gevestigde onderne­
ming maar was ook de informatie dat er in Hengelo reeds een 
onderneming 'Beeldspraak' was ingeschreven relevant voor de 
door Beeldspraak naar aanleiding van het onderzoek te nemen 
beslissing. Dat klemt te meer nu de aard van de onderneming 
overeenkomsten vertoonde (communicatieadviesbureau tegen­
over audio-visueel adviesbureau) en het hier gaat om onder­
nemingsactiviteiten die zich naar hun aard nier tot lokale acti­
viteiten plegen te beperken. 

4.6 De Kamer van Koophandel heeft gesteld dat zij de informa­
tie over de inschrijving van de te Hengelo gevestigde onderne­
ming niet beeft genoemd omdat zij de. te Heemstede gevestigde onder­
neming, gezien de plaatsen van vestiging (Amsterdam en Heemstede) en 
de bedrijfsactiviteiten relevanter achtte. Het hof leidt hieruit af dat 
de Kamer de betreffende informatie wel van de Kamer voor 
Twente en Salland had ontvangen, maar bewList heeft besloten 
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 overeenstemming, de onderhavige opdracht niet juist uit­
gevoerd. 
4.7 De Kamer heeft zich verweerd door te stellen dat zij n iet kan 
i nstaan voor de volledigheid van haar onderzoek omdat ook on­
dernemingen die niet zijn ingeschreven zich op artikels 
Handelsnaamwet kunnen beroepen, terwijl zij wat betreft el­
ders genomen inschrijvingen afhankelijk is van haar zuster-
kamers. Nu er van moet worden uitgegaan dat de Kamer over de 
onderhavige informatie uit Hengelo beschikte, treft d it verweer 
geen doel. 

4.8 De Kamer heeft voorts gesteld dat zij in het kader van de 
opdracht niet was gehouden landelijk informatie in te winnen. 
I )aargelaten of het in een tijd waarin veel ondernemingen (voor­
zover i n verband met de Handelsnaamwet van belang! landelijk 
opereren, voor een ondernemer interessant zou zijn uitsluitend 
over inschrijvingen in de regio van zijn vestiging te worden in­
gelicht, geldt dat de Kamer de onderhavige opdracht nu een­
maal heeft opgevat als een verzoek om een landelijk onderzoek 
en dat zij de uitslag van haar onderzoek ook als zodanig heeft 
gepresenteerd. 

4.9 Voor zover de Kamer van Koophandel heeft bedoeld te stel­
len dat de opdracht er slechts toe strekte dat Beeld recht van haar 
advies kreeg over de vraag of het haar was toegestaan de betref­
fende handelsnaam te voeren en dat zij geen wanprestatie heeft 
gepleegd omdat haar advies, gezien de reeds aangetroffen in­
schrijving te Heemstede, op zich juist was, stuit dit verweer af 
op hetgeen hiervoor in 4.4 is overwogen over het (door de Ka­
mer kennelijk ook als zodan ig begrepen) doel van een opdracht 
als deze. Het betreft hier een opdracht tot een onderzoek - in 
haar voornoemde brief van zg augustus 1990 heeft de Kamer 
het ook over een 'onderzoek' - en niet, althans niet in de eerste 
plaats een verzoek om een advies. Bovendien voert de Kamer 
zelf aan dat een advies over de toelaatbaarheid van een handels­
naam steeds subjectief is en het laatste woord over die toelaat­
baarheid door de rechter wordt gesproken. (Wat daarvan zij, d it 
zou een reden te meer zijn geweest de aangetroffen inschrij vi ng 
te Hengelo aan Beeldspraak te melden.) 

4.10 Wat haar aansprakelijkheid 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 onderzoek deed. 

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

4.1 2 Gesteld noch gebleken is dat de Kamer haar algemene voor­
waarden voordien aan Beeldspraak 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 Beeldspraak geacht moet worden reeds 
met de algemene voorwaarden bekend te zijn, bijvoorbeeld 
doordat zij eerder een dergelijk onderzoek bij de Kamer had 
aangevraagd of omdat die voorwaarden moeten worden be­
schouwd als een - in 1990- bij opdrachten als de onderhavige 
bestendig gebruikelijk beding. 

4.13 De Kamer heeft nog aangevoerd dat beeldspraak geacht 
moet worden met het toepasselijk zijn van de algemene 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 tekortgeschoten in het uitvoeren van het 
onderhavige handelsnaamonderzoek en zij voor de schadelijke 
gevolgen van die tekortkoming jegens Beeldspraak aansprake­
lijk is, komt de schadevordering van Beeldspraak aan de orde. 
4.15 Aan deze vordering, die sluit met een bedrag van 
ƒ 71.770,60, kennelijk afgerond op ƒ 71,000, , legt Beeldspraak 
ten grondslag dat zij zich genoodzaakt ziet om als gevolg van 
het eerder gebruik van de handelsnaam door La/et een andere 
handelsnaam te voeren, haar eerdere pr-inspanningen vruchte­
loos zijn gebleken, zij inkomsten derft doordar zij geruime tijd 
geen acquisitie zal kunnen plegen en de goodwill die zij als 
jonge, veelbelovende onderneming heeft opgebouwd, voor een 
groot deel zal verliezen. Beeldspraak heeft deze vordering bij 
conclusie van repliek gespecificeerd, zij het zonder opgave te 
doen van de door haar afzonderlijk gevorderde buitengerechte­
lijke kosten. 

4.16 De Kamer van Koophandel heeft de vordcringgemotivcerd 
bestreden. Zij heeft aangevoerd dat Beeldspraak haar naa m 11 iet 
heeft gewijzigd en dat niet is aangetoond dat zij haar naam moet 
wijzigen. De Kamer acht geenszins aannemelijk dat de bezwa­
ren van de Hengelose onderneming gegrond zijn. Bij conclusie 
van dupliek heeft de Kamer, tenslotte, ook de door Beeldspraak 
gegeven specificatie aangevochten en justificatie verlangd. 

4.17 Beeldspraak acht de aanspraken van de in Hengelo onder 
de naam 'Beeldspraak' gevestigde onderneming wel degelijk 
gerechtvaardigd. Zij zal, naar zij stelt, haar naam dienen te wij­
zigen. Slechts omdat zij daartoe niet over voldoende financiële 
middelen beschikt, heeft zij dat nog niet gedaan. Beeldspraak 
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
devordering tebeslissen.Nupartijen hun debat kennelijk voors­
hands hebben toegespitst op de aansprakclijkhcidsvraag, zal 
het hof Beeldspraak in de gelegenheid stellen haar schadevor­
dering nader te onderbouwen en te reageren op het door de Ka­
mer terzake gevoerde verweer. Daarbij wenst het hof in het bij­
zonder van Beeldspraak te vernemen of zij een andere 
handelsnaam is gaan voeren en zo nee, waarom niet en hoe zich 
dit verhoudt tot de door Lazct 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 belang zijn, vergezeld van een verklaring van haar ac­
countant, over te leggen alsmede de andere bewijsmiddelen 
waar over zij beschikt. 

4.19 H et hof zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde Beeld­
spraak in de gelegenheid te stellen deze inlichtingen bij akte te 
geven. De Kamer van Koophandel zal vervolgens in de gelegen­
heid worden geboden bij antwoord-akte te reageren. 
4.20 Hethofzal iedere verdere beslissing aanhouden. 

5 Beslissing 

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

5.2 verwijst de zaak daartoe naar de rolzitting van dotiderda°2Juni 

m4, 
5.3 houdt iedere verdere beslissing aan. Enz. 
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c l let Hof, enz. 

2.3 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 artikels van de Handelsnaamwet, (redelijker­
wijs) gehouden haar handelsnaam te wijzigen. De gevolgen 
daarvan zijn derhalve aan de wanprestatie van de Kamer van 
Koophandel toe te rekenen. 

(ii) Blijkens het door beeldspraak overgelegde uittreksel uit het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel van 5 november 
1991 (prod actie 2 bij akte) heeft Beeldspraak, naar de kamer ook 
niet langer heeft betwist, omstreeks die datum haar handels­
naam gewijzigd in 'Adtension'. 
(iii) Een dergelijke wijziging van de handelsnaam van een on­
derneming brengt naar haar aard kosten met zich. Het verweer 
van de Kamer dat Beeldspraak geen schade heeft geleden, wordt 
dan ook gepasseerd. 
(iv) De door Beeldspraak thans verstrekte inlichtingen en de 
door haar overgelegde bewijsstukken bieden voldoende aan­
knopingspunten om de gevorderde schade, gezien de aard er­
van, te begroten. Mi tsdicn is er niet voldoende grond om, zoals 
de Kamer verzoekt, eerst een deskundigenbericht te gelasten. 
(v) Voor de berekening van haar schadevordering hanteert 
Beeldspraak als uitgangspunt een uurtarief van ƒ 150,-. Daar­
van brengt zij voor het berekenen van haar schade 70%, derhalve 
ƒ 105,- in rekening. Dit is, gezien de aard van de werkzaamhe­
den die Beeldspraak in eigen huis uitvoerde, redelijk, liet hof 
ziet in de enkele vermelding van een uurtarief van ƒ roo,- op 
een door Beeldspraak verzonden factuur (productie S bij akte) 
niet voldoende reden om, zoals de Kamer voorstaat, uit te gaan 
van laatstgenoemd bedrag en om dit ter berekening van de 
schade van Beeldspraak nog eens met 30% te verminderen tot 

ƒ 7",~-
2.4 Het gaat om de volgende posten (gevolgd worden de aandui­
dingen in alinea 21 van de akte). 
ï.a uren besteed aan nieuwe naam ƒ 12.285, 

Deze post betreft de rijd besteed aan het bedenken van een 
nieuwe handelsnaam. De vordering is gebaseerd op 117 uur, te 
weten 13 naamsessies van drie uur met drie personen. De rede­
lijkheid van dit aantal uren wordt niet voldoende onderbouwd 
door de brief van Globrands van 24 mei 1994 (productie 7 bij 
akte) die, zoals de Kamer opmerkt, de kosten van de gehele 'ope-
raric' lijkt te betreffen. Redelijk wordt geacht 40 uur x ƒ 105,-, 
zodat van dit bedrag toewijsbaar is: ƒ 4.200,-. 
i.b hcmdelsnaamonderzoeken f 1.240,-

Dc post betreft viei facturen vande Kamer van ieder ƒ 310, voor 
onderzoeken ten behoeve van een nieuwe handelsnaam naar de 
namen 'Blikopener, Spark, Arttension' en de uiteindelijk geko­
zen naam 'Adtension'. De opdrachten werden gegeven in de pe­
riode maart-septemher 1991. Beeldspraak behoefte haar keuze 
van een nieuwe handelsnaam niet te beperken tot eerder door 
haar bedachte namen. De verdere bezwaren van de Kamer tegen 
dit niet buitensporige bedrag aan kosten worden als onredelijk 
gepasseerd. Toewijsbaar is derhalve: ƒ 1.240,-. 
z.a concipiëren nieuwe huisstijl ƒ 6.500,-

Uir het door Beeldspraak overgelegde briefpapier met het logo 
'Beeldspraak' 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 nieuwe huisstijl heeft ontworpen. 
Aan de hand van het betreffende, door Beeldspraak overgelegde 
gedeelte van de honorariumricfitlijncn bNO (productie 13 bij 

akte) wordt de met het concipiëren van de huisstijl gemoeide 
tijd begroot op 30 uur, zodat toewijsbaar is: ƒ 3.150,-. 
2.0 doen uitvoeren van nieuwe huisstijl ƒ 3.840,-

De post betreft het laten vervaardigen van nieuw drukwerk. Het 
bedrag wordt gejustificeerd door de nota van de drukker (pro­
ductie 12 bij akte), üc aantallen van de eerste aanmaak zijn re­
delijk. De post is toewijsbaar: ƒ 3.840,-
j . « concipiëren mailing ƒ 2.500,-

Hetontwerpen en drukken van een mailing is voldoende geju-
stificcerd door de nota van de drukker van 31 december 1991 
voor 'drukwerk en werktekening mailing' (productie 11 bij 
akte), terwijl het ook in de rede ligr dat een onderneming haar 
relaties over haar nieuwe handelsnaam en huisstijl inlicht. De 
ontkentenis bij gebrek aan wetenschap door de Kamer, dat een 
mailing is verzonden omdat er geen exemplaar van is overge­
legd, moet dan ook als niet gemotiveerd worden gepasseerd. 
Het bedrag van f 2.500,- dat Beeldspraak voor het concipiëren 
van de mailing vordert, correspondeert met ongeveer 25 uur. 
De Kamer heeft niet voldoende weersproken dat het opstellen 
van cen mailing zorgvuldig dient te geschieden en dat, gezien 
de aard van de ondernemingsactiviteiten van Beeldspraak, het 
bericht - naamswijziging- dat zij haar relaties moest zenden, 
precair was en bijzondere zorg behoefde. Tegen die achtergrond 
is de bestede tijd redelijk. De post is toewijsbaar: ƒ 2.500,-. 
3.6 doen uitvoeren mailing f 3.390, 

De post wordt aangetoond door de hiervoor onder 3.agenoemde 
nora van de drukker. Zij is toewijsbaar: ƒ 3.390,-. 
j.cportokosten mailing j 640,-

Een mailing aan 400 relaties moet als bescheiden en in overeen­
stemming met de -beginnende- aard van de onderneming 
worden beschouwd .De post is toewijsbaar: ƒ 640,-. 
4 concipiëren en verzorgen persberichten ƒ 1.050, 

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

5 herinschrijving telatiebestanden ƒ 2.100, 

Voor deze post voert Beeldspraak zo uur op. De Kamer betwist 
niet dat werkzaamheden van deze aard moesten worden ver-
rich t, maar ach t opgevoerde aantal uren te hoog. Het hof acht 10 
uur x ƒ 105,- redelijk, zodat toewijsbaar is: ƒ 1.050,-. 
6 inkomstenderving stilleggen acquisitie f 28.179,-en 

7 schade aan goodwill ƒ 20.000,-

Dczc pos ten z uilen samen worden behandeld. Wat de eerste post 
betreft, stelt Beeldspraak dat zij vanaf december 1990 tot ja­
nuari 1992 geen acquisitie voor haar ondernemingsactiviteiten 
heeft verricht, zoals door middel van mailings, brochures of ad­
vertenties. Naar het hof begrijpt, was dat een gevolg van het feit 
dat Beeldspraak haar handelsnaam wegens de aanspraken vaa 
de te Hengelo gevestigde onderneming in ieder geval niet meer 
'actief' kon gebruiken. Beeldspraak schat de daardoor ontstane 
bruro-schade op 50% van de omzergroei in 1992. Met betrek­
king tot de tweede post stelt zij schade te hebben geleden, om­
dat de door haar opgebouwde naamsbekendheid verloren is ge­
gaan en omdat haar imago als jong bedrijf op het gebied van 
reclame- en communicatie-adviezen is beschadigd, nu zij al na 
enkele maanden haar handelsnaam moest wijzigen. De daar­
door ontstane schade drukt zij uit in een 'steltpost'. 
De Kamer van Koophandel heeft niet betreden dat Beeldspraak, 
zoals zij stelt, haar acquisitie-activiteiten in de bedoelde periode 
van ruim een jaar (1991) heeft stilgelegd. Zij betwist dat Beeld­
spraak in de korte tijd van haar bestaan goodwill had opgc-
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bouwd. Zij vecht - naar liet hof begrijpt: de cijfermatige - basis 
van beide posten aan. Dit laatste moet worden onderschreven. 
Uit de door Beeldspraak overgelegde jaarstukken 1990,1991 en 
1992 (productie 3,4 en 5 bij akte) blijkt dat de omzet in de aan­
loopperiode in 1990 ƒ 17.060,- heeft bedragen om vervolgens 
van ƒ 239.5 27,-in 1991 te groeien naar ƒ 332.546,- in 1992. Uit 
die cijfers komt geen 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 voor ƒ 2.000,-, toen de nieuwe handelsnaam 'Adtcnsion' 
reeds in gebruik was. H et is niet aannemelijk dat een beginnend 
bedrijf als Beeldspraak ten tijde van de naamswijziging reeds 
een zodanige goodwill had opgebouwd, dat deze zich in een 
geldbedrag laat uitdrukken, 

Maar ook al kan aan de hand van de jaarstukken geen schade in 
de liicr bedoelde zin zichtbaar worden gemaakt, aannemelijk is 
dat Beeldspraak, doordat zij geen actief gebruik van haar han­
delsnaam kon maken, enige schade, in de vorm van een handi­
cap in de concurrentie met andere, soortgcl ijke 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 - dat de gedwongen naamswij­
ziging van Beeldspraak, zo kort na de aanvang van haar activi­
teiten, schade heeft toegebracht aan haar goede naam bij haar 
relaties, juist vanwege de aard van die activiteiten. 
Nu derhalve wél moet worden aangenomen dat Beeldspraak 
schade in de door haar bedoelde zin heeft geleden, maar ander­
zijds de omvang van die schade niet nauwkeurig kan worden 
vastgesteld, wordt de schade, in de zin van posten 6 en 7, ge­
schat op ƒ 10.000,-. 

Teruggerekend, zou dit - voor beide posten samen - toe te wij­
zen (netto)schadebedrag neerkomen op een gemiste omzet in 
de orde van, ruw geschat, ƒ 800.000,- (een bru to-wi nstmarge in 
1991 van ongeveer 25% en inkomstenbelasting naar een tarief 
van 50%). 

2.5 Uit het hiervoor in 2.4 overwogene volgt dat de schade van 
Beeldspraak als gevolg van de wanprestatie van de kamer bij het 
uitvoeren van de opdracht tot een handelsnaamonderzoek in 
totaal wordt begroot op ƒ20.010.- + ƒ10.000,- zijnde 
ƒ 30.010,-. 
2.6 Het is redelijk dat aan Beeldspraak ook de kosten van het 
verkrijgen van voldoen i ng bu iten rechte worden vergoed, nu zij 
daartoe immers een advocaat opdracht heeft moeten geven. 
Deze kosten worden aan de hand van het incassotaricf van de 
Nederlandse orde van advocaren begroot op ƒ 2.750, . Dit be­
drag is ook overigens redelijk, nu aannemelijk is dat Beeld­
spraak ook de kosten van het j uridisch advies dat aan de eerste 
brief aan de Kamer vooraf zal zijn gegaan, heeft moeten dragen. 

2.7 Bij gebreke van betwisting is over de hoofdsom de wettelijke 
rente toewijsbaar vanaf de door Beeldspraak genoemde datum 
van 22 maart 1991. 

3 Slotsom 

3.1 Oc grieven hebben succes. Het vonnis waarvan beroep zal 
moeien worden vernietigd. 
3.2 De door Beeldspraak geleden schade zal worden toegewe­
zen tot een bedrag van ƒ30.010,-, te vermeerderen met 
ƒ 2.750,-buitengerechtelijke kosten en met de wettelijke renre 
vanaf z 2 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 Beslissing 

het hof: 
4.1 vernietigd het vonnis waarvan beroep, 
en, opnieuw rechtdoende, 
4.2 veroordeelt de Kamer van Koophandel aan Beeldspraak te 
betalen ƒ 30.010,- (...) en ƒ 2.750,- (...), te vermeerderen mer de 
wettelijke rente over het bedrag van ƒ 30.010, vanaf 22 maart 
1991, 
4.3 veroordeelt de Kamer van Koophandel inde kosten van liet 
geding in beide instanties, tot aan dit arrest aan de zijde van 
Beeldspraak begroot op ƒ4.032,- voor de eerste instantie en 
ƒ 7.067,83 voor het hoger beroep, 
4.4 verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 
4.5 wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. 
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B E R I C H T E N 

Symposium 'Op de Bres voor Intellectuele Eigendom' 

De Vereniging voor Auteursrecht organiseert op vrijdag 26 mei 
2000 liet 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 
d i t symposium zal een aantal sprekers aspecten van intellectuele 
eigendom aan de orde stellen, waarbij zij Herman Cohen Jeho-
ram als medestrijder of tegenstrever op hun pad hebben getrof­
fen. 

Programma: 
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 de 
auteursrechtgedachte. 
14:30-14:50 uut: prof. W.R. Comish: Filmrights and the Bri-
tish. 
14:50-15:15 uur: prof. mr. A.A. Quacdvlicg: Databanken. 
Theepauze. 
15:45-16:10 uur: prof. F. Gotzen; Europese merkenrichtlijn en 
de wederverkoop van auto's. 
16:10-16:30 uur: mr. M. Asschcr: 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: Sluitingen borrel. 

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

O F F I C I Ë L E M E D E D 

Sluiting Bureau I.E. 

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 21 april 
2000 (Goede Vrijdag), vrijdag 5 mei (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 Industriële Eigendom, ingevolge 
artikel 7, lid 2 Besluit Bureau industriële Eigendom.) 

Personeel 

Indiensttreding 
De heerdrs. B.M.M. Lieshout is met ingangvan 1 maart 20ooin 
tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom 
aangesteld in de functie van 'hoofd Bureau Bibliothecaire 
informatiediensten', tevens plaatsvervangend hoofd van de af­
deling Bibliotheek en Documentatie. (Besluit van de Minister 
van Economische Zaken van 28 februari 2000, nr. Personeel 
2000.013.) 

De heer ir. S. Daskapan, coördinator informatievoorziening bij 
de directie Personeel, Organisatie en Tn formaüeiiianagement in 

Domeinnaam Dag 

Op maandag 22 mei a.s. organiseert het Juridisch Post Acade­
misch Onderwijs, Universiteit Leiden, van 09.30-17.00 uur, een 
DomamaamDaglDomcinnamen.naamnmnmersSfmetatugs). 
Als sprekers zullen optreden: dr. N.A.N.M. van Eijk, universi­
tair hoofdonderzoeker aan het Instituut voor Informaricrccht 
van de Universiteit van Amsterdam, mr. B.A. Kist, direcreur 
merkenbureau, mr. T.J. Oudcjans, universitair docent CRBI, Ka­
tholieke Universiteit Brabant, prof.mr. D.W.F. Verkade, hoogle­
raar Informatierecht en Intellectuele Eigendom, Universiteit 
Leiden, en advocaat te Amsterdam, mr. DJ.G. Visser, universi­
tair docent Informatierecht en Intellectuele Eigendom, Univer­
siteit Leiden, advocaat te Amsterdam, mr. H.W. Wefers Bettink, 
advocaat te Amsterdam. 
De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
- keuze en registratie 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
landse (rcchts)praktijk. 

Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van het recent ver­
schenen boekje Adfo Juridische Aspecten Interner Domein­
namen en website content van mr. D.J.G. Visser. NOVA: 5 pun­
ten. Prijs: ƒ 790,- (incl. cursusmateriaal, boek, lunch en borrel) 
ƒ i.i40,-(bij gelijktijdige aanmcldingvan twee deel nemers van 
hetzelfde kantoor). 
Inlichtingen en inschrijving: Bureau Juridisch PAO Leiden, 
Hugo de Grootstraat 32,2311XK Leiden, Tel. 071 -5278666, fax 
071-5277895. E-mail: pao@law.leidenuniv.nl. 
Internet: www.lcidcnuniv.nl/rechten/pao. 

L I N G E N 

tijdelijke dienst van het Ministerie van Economische Zaken, is 
met ingang van 1 februari 2000 overgeplaatst naar het Bureau 
voor de Industriële Eigendom in de functie van 'tcch nisch pro­
jectleider' bij de afdeling Geautomatiseerde Informatiesyste­
men. 

Verdrag van Straatsburg 

Kroatië is op 25 november 1999 toegetreden tot het Verdrag van 
Straatsburg betreffende de eenmaking van enige begi nsclcn van 
het octrooirecht, 24 maart 1971, nadien gewijzigd op 28 sep­
tember 1979 (Trb. 1987, 148). FIct Verdrag zal voor Kroatië op 
25 november 2000 in werldng treden. 

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) 

Mozambique is op 18 februari 2000 toegetreden tot het Verdrag 
tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washing­
ton, 19 juni 1970, nadien gewijzigd op 28 september 1979 en 3 
februari 1984(11*. 1999,33). Mozambique heeft verklaard niet 
gebonden te zijn aan artikel 59 van het Verdrag. Het Verd rag zal 
voor Mozambique op 1H mei 2000 in werldng treden. 
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