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Merkinbreuk aangenomen

Voorshands oordelend komen de op het merken-
recht gebaseerde vorderingen de
voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch on-

gegrond voor

Vzgr Rb Den Haag, 6 augustus 2008, ABB v ABB aanwezig en bovendien sprake van een nauwe band,
International nu ten aanzien van beide partijen feitelijk en rech
tens sprake is van eenzelfde situatie. SAl en
Camporiondo gebruiken (op de sites van Campori-
ondo) hetzelfde teken ter aanduiding van de
diensten van SAl, terwijl in beide gevallen de GM-
Vo moet worden toegepast.

" I. l. Een internationale bevoegdheid kan wel worden aange
nomen op basis van artikel 6 EEX-Verordening. De
voorzieningenrechter overweegt in dit verband als
volgt. In artikel 90 lid 1 GMVo is bepaald dat HefEX-

MERKENRECHT Verdrag - lees: EEX-Verordening - van toepassing is
op procedures betreffende Gemeenschapsmerken, ten-
zij de GMVo anders bepaalt. In artikel 90 lid 2 GBIV
is bepaald dat op inbreukvorderingen de artikeles, 2
5, leden 1, 3, 4 en 5 en artikel 24 EEX-Verdrag wés
toepassing zijn en de artikelen 17 en 18 van teepgs
zijn binnen de grenzen van artikel 93 lid 4 GMVa- A

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE - IPR tikel 93 lid 1 GMVo verwijst naar de onverminderde
toepasselijkheid van de krachtens artikel 90 GMVo

Nederlands recht niet van toepassing t_oepasselijke bepalinger! van het EE_X-Verdrag._Nu ar

In_het Italiaans opgestelde sites ziin niet op Nege kel 6 EEX-Verdrag niet wordt uitgesloten, is de

land gericht v_(_)or2|en|ngenre_chter voo_r_shands van oordeel dat voo

De op 6:194 sub i BW gebaseerde vordering komt diZiin bevo_egdheld aanslwtlng kan worden gezopht bij

voorzieningenrechter ongegrond voor. Nederland zijr@rtikel 6 lid 1 EEX-Verordening. Op grond van die-b
te raadplegen, maar deze zijn niet op Nederlaridiger  Paling kan een persoon, indien er meer dan één

De sites zijn immers geheel in het Italiaans opgest Verweerder is, ook worden opgeroepen voor het gérec

Het verbod kan gelet hierop naar voorlopig ooraie ~ Van de woonplaats van een hunner. Voorwaarde is wel

op artikel 6:194 sub i BW worden gebaseerd. De voor dat er tussen de vorderingen een zo nauwe banasibest
zieningenrechter zal gelet op het verhandeldeitimg ~ dat €en goede rechtsbedeling vraagt om gelijkgjdig
de vraag of een en ander naar Italiaans recht biarec Pehandeling en berechting teneinde te vermijderbijlat
matig is in het midden laten. De vordering afzo_nd_erlljke berechting van de_zqk_en onverenlgba_lre
onrechtmatige mededelingen te doen zal gelet op hePeslissingen worden gegeven. Dit risico op onvereni -
voorgaande worden afgewezen bare be__sllssmgen is voorsha_nds o_ordelend _bu
afzonderlijke berechting aanwezig. Er is bovendien

HANDELSNAAMRECHT — IPR sprake van een nauwe band, nu ten aanzien van beide
partijen feitelijk en rechtens sprake is van eeeel

Geen gebruik handelsnaam in Nederland situatie. SAl en Camporiondo gebruiken (op de sites

Omdat de voorzieningenrechter niet is gebleken dat Van Camporiondo) hetzelfde teken ter aanduiding van

Camporiondo_en/of SAl in Nederland een handels- d€ diensten van SAl, terwijl in beide gevallen d&-G

naam voeren, zal het gevorderde ook in zoverre VO Moetworden toegepast.

worden afgewezen e Inzake handelsnaam en artikel 6:194 BW

Ook de op de Handelsnaamwet gebaseerde vorderingiSRrake van eenzelfde situatie rechtens voor Neder-

komen de voorzieningenrechter voorshands oordelen!and _ i

ongegrond voor. Ter zitting is eveneens aan de ordDe bevoegdheid van de op artikel 5 Handelsnaamwet

geweest of de Handelsnaamwet in het onderhavige g€n artikel 6:194 sub i BW gebaseerde vorderingen je

val van toepassing is. ABB heeft ook nu haar grtagds 9€ns SAl kennis te nemen, berust op artikel 6 lid 1

gehandhaafd. Zij stelt dat zij vestigingen in Néated, =~ EEX-Verordening. De voorzieningenrechter wijst er
ltalié en de meeste andere Europese landen hemit. v daarbij op dat ook met betrekking tot deze vordgm
gens ABB kan dan op grond van artikel 5 SPrake is van eenzelfde situatie rechtens. Zoalbati

Handelsnaamwet het voeren van een handelsnaam c¢havolgende zal blijken, heeft ABB haar vorderingen

in geringe mate afwijkt en waardoor verwarring kan inzake het handelsnaamgebruik en de gestelde on-
ontstaan, worden verboden. Omdat de voorzieninger 'echtmatige mededelingen beperkt tot het Neder&ands
rechter niet is gebleken dat Camporiondo en/of BAI  recht

Nederland een handelsnaam voeren, zal het geverder:

ook in zoverre worden afgewezen. Vindplaatsen:
PROCESRECHT - IPR Vzgr Rb Den Haag, 6 augustus 2008
Grensoverschrijdende bevoegdheid (P.W. van Straalen)

« Risico van onverenigbare beslissingen inzake VONNis .
Gemeenschapsmerk bij afzonderlijke berechting RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
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Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 313306 / KG ZA 08-773
Vonnis in kort geding van 6 augustus 2008
in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

ABB ASEA BROWN BOVERI LIMITED,
gevestigd te Zirich, Zwitserland,

eiseres,

procureur mr. E.L. Haentjens,

tegen

1.[...] CAMPORIONDO,

wonende te [...],

2. de rechtspersoon naar vreemd recht
SOSAZIENDA ABB INTERNATIONAL,
gevestigd te Milaan, Italié,

gedaagden,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ABB, Camporiondo en SAI ge-
noemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met 37 producties;

- de nagezonden productie 37B

- de mondelinge behandeling;

- de pleitnotitie van ABB;

- de op verzoek van de voorzieningenrechter nagezor

den betekeningsstukken.
1.2. Camporiondo en SAl zijn niet ter zitting vdree
nen. De voorzieningenrechter heeft aan de handlgan

betekeningsstukken vastgesteld dat Camporiondo e[=-

SAl tijdig en op juiste wijze zijn opgeroepen err-ve
leent verstek.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. ABB drijfft een onderneming op het gebied van

energie- en automatiseringstechnologie. Het werkter|

rein van ABB ziet met name op het opwekken, de
divisie ‘finance’ van ABB onder andere het ABB Pen-
sioenfonds.

2.2. ABB is houdster van een groot aantal inteomeati

le, Gemeenschaps- en Benelux beeld- en woordmerke|

ABB heeft daarvan 14 registraties overgelegd. la al

gevallen gaat het om (een grafische weergave van) d

letters ABB. De voorzieningenrechter volstaat met

verwijzing naar het op 21 november 2003 geregistree |

de Gemeenschapsbeeldmerk ABB dat onder andere

sponsorship services. Dit Gemeenschapsbeeldmdrk zie
er als volgt uit.

AL ID D
FRipp

de

SAI houdster website

is
www.sosazienda.biz. Op die website biedt SAI, teven
handelend onder de naam Angel Company, financiéle
diensten aan die voornamelijk bestaan uit kredietve

2.3. van

strekking aan financieel noodlijdende bedrijven.
Camporiondo is bij SAI de contactpersoon voor de ad
ministratie, techniek en facturering. Hierondernzij
twee afdrukken opgenomen van (delen van) de website
van SAL

ABB - SO AZIENDA - ANGEL COMPANY

ABB - S0S AZIENDA

~ ANDEL COMPANY

oo E oS ATERON
SERVIZ AZENOAL
18P0 I & CORTAT

AZIEMDA

| Definizione &i Angel compaxy

Lafigura dslla “sngel compeny” gid molto diffuse in tutto il mondo, &
ota nelle "crisi axiendsi” ps causate de dissesti di

o i piceoli imprenditos, concentrati sullo sviluppo di “ides imprenditoriali” perlopi beillants,
gestione s

buroerazia dells gestions

rvolgersi alla engel company ¢ In

et di osperti che enalizeranno ¢
tiche relative alla crisi fomendo la sol 5

i spproprisia emersa da tale

ocietd a portare la figura defla angel

e fondato su procedure
ccccc di pettaer finanminri per

ingeschreven voor de volgende diensten in klasse 36

36 Insurance; Financial affairs, including assethma
agement and fund investment; monetary affairs;
financial consultancy; Project finance; financiakby-
sis; clearing; debt collecting; banking business;
financing services; capital investments; hire-paseh
insurance and consultancy with regard thereto; esal
tate affairs and consultancy with regard thereto;
consultancy with regard to project and export fiiag
and compensation affairs; consultancy in the field
project guarantees and debt financing; projectrpian
and share financing of infrastructure projects;etss
secured financing; classic reinsurance; finanaiali-

2.6. Op 3 april 2008 heeft de advocaat van ABB Cam-
poriondo een sommatiebrief gestuurd, waarin
Camporiondo wordt gesommeerd ieder gebruik van het
teken ABB te staken en gestaakt te houden en aanspr
kelijk wordt gehouden voor de door ABB gemaakte
kosten.

3. Het geschil

3.1. ABB vordert kort gezegd SAlI en Camporiondo te
gebieden elk gebruik van het teken ABB (als merk en
als handelsnaam) te staken en gestaakt te houden, a
mede SAl en Camporiondo te verbieden mededelingen
te doen die enig verband suggereren met ABB, een en

ance, financial reinsurance and insurance brokerageander op straffe van verbeurte van een dwangsom en
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met veroordeling van SAl en Camporiondo in de kos-oordeel dat voor zijn bevoegdheid aansluiting kam-w

ten conform artikel 1019h Rv. den gezocht bij artikel 6 lid 1 EEX-Verordening. Op
3.2. Zij stelt daartoe onder andere dat het dodre8A  grond van die bepaling kan een persoon, indienearm
Camporiondo gebruikte teken ABB wordt gebruikt ter dan één verweerder is, ook worden opgeroepen voor
aanduiding van de door SAIl aangeboden diensten ehet gerecht van de woonplaats van een hunner. Voor-
identiek is aan de door haar geregistreerde woend- waarde is wel dat er tussen de vorderingen een zo
beeldmerken. ABB stelt tevens dat inbreuk wordt ge-nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling
maakt op haar handelsnaam en beroept zich in divraagt om gelijktijdige behandeling en berechtiag-t
verband op artikel 5 van de Handelsnaamwet. Zif ste einde te vermijden dat bij afzonderlijke berechtiram

tot slot dat in strijd met artikel 6:194 sub i BWwh-0o de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.
rechtmatige mededelingen zijn gedaan door teDit risico op onverenigbare beslissingen is voonsisa
suggereren dat sprake is van een partnerschap moordelend bij afzonderlijke berechting aanwezig.i€r

ABB. bovendien sprake van een nauwe band, nu ten aanzien
4. De beoordeling van beide partijen feitelijk en rechtens sprakevas
bevoegdheid eenzelfde situatie. SAI en Camporiondo gebruikgn (o

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter vaide sites van Camporiondo) hetzelfde teken ter daandu
de vorderingen jegens Camporiondo kennis te nemeiding van de diensten van SAl, terwijl in beide dera
berust, zover deze zijn gebaseerd op de Gemeerde GMVo moet worden toegepast.

schapsmerken van ABB, op de artikelen 91 lid 1e82 4.3. Met betrekking tot de op de internationale alep

93 lid 1 GMVd en artikel 3 van de Uitvoeringswet met gelding in de Benelux en de op de Beneluxmerken
EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Digebaseerde vorderingen jegens SAl is de voorzienin-
voorzieningenrechter is op grond van de artikelk®®  genrechter bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1
93 lid 1 GMVo bevoegd kennis te nemen van inbreuk-BVIE. Deze bevoegdheid is beperkt tot de Benelux. D
vorderingen op het grondgebied van alle lidstatérar bevoegdheid van de op artikel 5 Handelsnaamwet en
zover de vorderingen zijn gebaseerd op de intemati  artikel 6:194 sub i BW gebaseerde vorderingen jegen
le merkdepots met gelding in de Benelux en deSAl kennis te nemen, berust op artikel 6 lid 1 EEX-
Beneluxmerken van ABB, is de voorzieningenrechterVerordening. De voorzieningenrechter wijst er dgarb
bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BViRyelke  op dat ook met betrekking tot deze vorderingenlspra
bevoegdheid is beperkt tot de Benelux. Voor hetieve is van eenzelfde situatie rechtens. Zoals uit laebh

ge kan die bevoegdheid worden gebaseerd op atikel gende zal blijken, heeft ABB haar vorderingen irezak
EEX-Verordening, welke bevoegdheid internationaal het handelsnaamgebruik en de gestelde onrechtmatige
is. mededelingen beperkt tot het Nederlandse recht.

4.2. SAl is niet in Nederland gevestigd. Voor zoder  merkinbreuk

vorderingen jegens haar zijn gebaseerd op de Gemeed.4. Voorshands oordelend komen de op het merken-
schapsmerken van ABB, is de voorzieningenrechter ojrecht gebaseerde vorderingen de voorzieningentechte
grond van artikel 99 lid 1 GMVo bevoegd van de vor- noch onrechtmatig noch ongegrond voor. Het op de
deringen kennis te nemen. Deze bevoegdheid isvebsites van Camporiondo en SAIl gebruikte teken
nationaal en strekt zich gelet op het BVIE uit tiet  ABB is gelijk aan het door ABB op 21 november 2003
Benelux. Een internationale bevoegdheid kan wel wor gedeponeerde en onder 2.2 van dit vonnis afgebeelde
den aangenomen op basis van artikel 6 EEX-Gemeenschapsbeeldmerk. Bovendien wordt dit teken
Verordening. De voorzieningenrechter overweegtiin d voorshands oordelend gebruikt voor dezelfde dienste
verband als volgt. In artikel 90 lid 1 GMVo is bedh  (financiéle dienstverlening) als waarvoor het bddee
dat het EEX-Verdrag - lees: EEX-Verordening - van Gemeenschapsbeeldmerk is ingeschreven. Het gebruik
toepassing is op procedures betreffende Gemeensan het bedoelde teken is daarmee in strijd midea@
schapsmerken, tenzij de GMVo anders bepaalt. IHid 1 sub a GMVo. Het gevorderde inbreukverbod zal
artikel 90 lid 2 GMVo is bepaald dat op inbreukverd daarom, te versterken met een dwangsom, als nader i
ringen de artikelen 2, 4, 5, leden 1, 3, 4 en Sutikel het dictum bepaald worden toegewezen. De overige
24 EEX-Verdrag niet van toepassing zijn en de aftik merkenrechtelijke grondslagen kunnen gelet hiemp o
len 17 en 18 van toepassing zijn binnen de gremaan besproken blijven.

artikel 93 lid 4 GMVo. Artikel 93 lid 1 GMVo verwsgt 4.5. ABB legt aan het door haar gevorderde verbed o
naar de onverminderde toepasselijkheid van de krachrechtmatige uitlatingen te doen artikel 6:194 s

tens artikel 90 GMVo toepasselijke bepalingen van h ten grondslag. Zij stelt dat, omdat op de diversbsi
EEX-Verdrag. Nu artikel 6 EEX-Verdrag niet wordt tes de mededelingen “SOS AZIENDA grazie alla
uitgesloten, is de voorzieningenrechter voorshasaals  partnership con ABB” en “Partners im internatiomale
Geschaft S.A.” vermeld staan, ten onrechte wordt ge
! Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake Gemeen-  Suggereerd dat Sos Azienda een partner is van ABB.
schapsmerk van 20 december 1993. Ook na de vraag van de voorzieningenrechter of Nede

> ) - . ! ¢ '
'Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendorarken en teke- lands recht in het onderhawge geval wel van tosipgs
ningen of modellen).

* Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22méer 2000 IS, gelet op het feit dat de genoemde sites gehewit
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenen de tenuit-  Italiaans zijn opgesteld, heeft ABB de grondslag va

voerlegging van beslissingen in burgerlijke en fedszhken. haar vordering gehandhaafd. Zij heeft betoogd dat a
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kel 6:194 sub i BW wel degelijk van toepassingisi- bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maand
dat de genoemde websites ook in Nederland zijn teéDit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straaleien
raadplegen. De op 6:194 sub i BW gebaseerde vordeiet openbaar uitgesproken op 6 augustus 2008.

ring komt de voorzieningenrechter ongegrond voor.

Nederland zijn te raadplegen, maar deze zijn nget o
Nederland gericht. De sites zijn immers geheeleah h
Italiaans opgesteld. Het verbod kan gelet hierogr na
voorlopig oordeel niet op artikel 6:194 sub i BWmwo
den gebaseerd. De voorzieningenrechter zal gelet op
het verhandelde ter zitting de vraag of een en rande
naar Italiaans recht onrechtmatig is in het mididéen.

De vordering onrechtmatige mededelingen te doen zal
gelet op het voorgaande worden afgewezen.

4.6. Ook de op de Handelsnaamwet gebaseerde vorde-
ringen komen de voorzieningenrechter voorshands
oordelend ongegrond voor. Ter zitting is eveneers a
de orde geweest of de Handelsnaamwet in het onderha
vige geval van toepassing is. ABB heeft ook nu haar
grondslag gehandhaafd. Zij stelt dat zij vestigmge
Nederland, Italié en de meeste andere Europeserand
heeft. Volgens ABB kan dan op grond van artikel 5
Handelsnaamwet het voeren van een handelsnaam die
in geringe mate afwijkt en waardoor verwarring kan
ontstaan, worden verboden. Omdat de voorzieningen-
rechter niet is gebleken dat Camporiondo en/of BAI
Nederland een handelsnaam voeren, zal het geverderd
ook in zoverre worden afgewezen.

4.7. Nu ABB deels in het gelijk wordt gesteld, zikt
voorzieningenrechter aanleiding Camporiondo en SAl
te veroordelen een deel van de door ABB gemaakte
kosten te vergoeden. De door ABB gevorderde (en
vanzelfsprekend niet betwiste) kosten, bedrageto-n
taal € 15.343,53. Omdat de op artikel 5 van de
Handelsnaamwet en op artikel 6:194 sub i BW geba-
seerde vorderingen worden afgewezen en geen slitsi

is aangebracht in de kosten, zal de voorzieningénre
ter de op het merkenrecht betrekking hebbende koste
begroten op € 8.000,00.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

gebiedt Camporiondo en SAl elk gebruik ter aandui-
ding van waren of diensten van het teken ABB binnen
de Gemeenschap binnen een week na betekening van
dit vonnis te staken en gestaakt te houden;

bepaalt dat Camporiondo en SAl een dwangsom ver-
beuren van € 5.000,00 voor iedere dag, een gedeelte
van een dag als hele dag gerekend, dat zij in gebre
blijven met de naleving van dit verbod;

bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor mat
ging door de rechter, voor zover handhaving daarvan
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ama
vaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate
waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst vanvde o
treding en de mate van verwijtbaarheid van de
overtreding;

veroordeelt Camporiondo en SAl aan ABB € 8.000,00
te betalen in verband met door ABB gemaakte kosten;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voaad;

wijst af het meer of anders gevorderde;
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