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MERKENRECHT

Schadebepaling: informatie andere partij niet rele-
vant

e De rechtbank stelt voorop dat, zonder nadere
onderbouwing - die ontbreekt -, niet kan worden ge-
concludeerd dat [eiseres in conventie] voor de
vaststelling van de door haarzelf geleden schade in-
zage in de financiéle gegevens van Laser Aesthetic

c.s. nodig heeft.

Winstafdracht: moedwillige inbreuk vereist

e Daarbij moet het gaan om een geval van moed-
willig gepleegde inbreuk, waarvan sprake is indien
degene wiens handelen achteraf inbreukmakend
wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn _handelen
bewust is geweest van het inbreukmakend karakter

naam valt onder het gebruik van dat merk (zie art. 2.20
lid 2 sub b BVIE). De vraag die moet worden beant-
woord is of het begrip diensten zich in het onderhavige
geval uitstrekt over de uitgevoerde operatie. De recht-
bank beantwoordt die vraag bevestigend. Het staat vast
dat Laser Aesthetic zelf steeds haar diensten aan de
klanten aanbood en verrichtte onder de merknaam
“Epilase” respectievelijk “Facelase”, welke diensten
werden omschreven als: het ontharen met een laser res-
pectievelijk het verwijderen/verzachten van
huidoneffenheden (zie de door Laser Aesthetic gehan-
teerde advertenties overgelegd als productie E.25).
Laser Aesthetic hield ook een website aan met de naam
www.epilase.com, waaruit de directe koppeling tussen
de merknaam en de aanboden/te verrichten diensten
volgt. Daar staat tegenover dat het er voor gehouden
moet worden dat deze operaties ook zonder de merkin-
breuken zouden zijn uitgevoerd door Laser Aesthetic
en dat aldus de nodige omzet/winst zou zijn gegene-
reerd. Voor het onderhavige geval betekent dit, dat de
vordering tot winstafdracht kan worden toegewezen,
doch beperkt is tot de nettowinst voor zover deze is ge-
noten ten gevolge van het omzetverhogend effect van
het gebruik van de merknamen, gerekend over de van
12 maart 2004 tot 1 juli 2009.

Winstafdracht: Inzage in financiéle gegevens
e Om duidelijkheid te Kkrijgen over de genoten
winst, zal inzage in de financiéle gegevens nodig

daarvan

(zie ook NJ 2009/83).

e De rechtbank heeft in voornoemd tussenvonnis
reeds vastgesteld dat Laser Aesthetic c.s. bij faxbe-
richt van 12 maart 2004 zijn gesommeerd om het
gebruik van de merknamen te staken en gestaakt te
houden en dat aan deze sommatie geen gevolg is ge-
geven. Naar het oordeel van de rechtbank is
daarmee voldaan aan het vereiste van kwade trouw

Winstafdracht beperkt tot omzetverhogend effect
merkinbreuk

e dat het er voor gehouden moet worden dat deze
operaties ook zonder de merkinbreuken zouden zijn
uitgevoerd door Laser Aesthetic en dat aldus de no-
dige _omzet/winst zou zijn gegenereerd. dat de
vordering tot winstafdracht kan worden toegewe-
zen, doch beperkt is tot de nettowinst voor zover
deze is genoten ten gevolge van het omzetverhogend
effect van het gebruik van de merknamen, gerekend
over de van 12 maart 2004 tot 1 juli 2009.

Laser Aesthetic c.s. hebben niet betwist dat [eiseres in
conventie] aanspraak kan maken op winstafdracht,
doch voeren aan dat [eiseres in conventie] eraan voorbij
gaat dat de door Laser Aesthetic c.s. gegenereerde
winst vooral ziet op het uitvoeren van de operatie en
dat die operatie als zodanig niet is beschermd. De
rechtbank is van oordeel dat, voor zover Laser Aesthe-
tic c.s. daarmee bedoelen te stellen dat een operatie niet
als een dienst als bedoeld in Titel Il van het BVIE kan
worden aangemerkt, dit verweer faalt. Immers, ook het
aanbieden en verrichten van diensten onder een merk-

zijn. Artikel 2.21 lid 4 BVIE bepaalt dat de in-
breukmaker kan worden veroordeeld tot het
afleggen van rekening en verantwoording omtrent
de genoten winst.

In dat kader overweegt de rechtbank nog dat, voor wat
betreft het bewijsmateriaal, in dezen tevens heeft te
gelden hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 43
Overeenkomst inzake handelsaspecten van de intellec-
tuele eigendom, Trb. 1995/130 (TRIP’s-Verdrag). De
grondslag voor een vordering tot inzage in financiéle
gegevens is gegeven en kan worden toegewezen voor
zover dit ziet op de periode 12 maart 2004 tot juli 2009.
De rechtbank ziet wel aanleiding om in het onderhavige
geval een voorwaarde aan het recht op inzage te stellen
ter bescherming van vertrouwelijke informatie, name-
lijk voor zover sprake is van medische gegevens.

PROCESRECHT

Proceskosten: liquidatietarief bij gebreke tijdige
specificatie: € 16.008

e Nu [eiseres in conventie] die opgave heeft nagela-
ten, zal de rechtbank de proceskosten conform het
Liguidatietarief begroten.

Vindplaatsen: LIN: BO6307

Rb Haarlem, 25 augustus 2010

(A.J. van der Meer, Th.S. Réell en L.M. de Vries)
Sector civiel recht
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in de zaak van

[EISERES IN CONVENTIE], wonende te Zandvoort,
eiseres in conventie, verweerster in reconventie,
advocaat mr. P. Wieringa,

tegen

1. de maatschap naar burgerlijk recht LASER AES-
THETIC, gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem,
en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid LASER TREATMENT TEAM B.V,
gevestigd te Zug (Zwitserland), kantoorhoudende te
Haarlem, gedaagden in conventie, sub 2. eiseres in
reconventie,

advocaat mr. P.A.C. van Buul.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie] en Laser
Aesthetic, LTT en gedaagden gezamenlijk: Laser Aes-
thetic c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 24 februari 2010,

- de akte aan de zijde van [eiseres in conventie] met
producties,

- de antwoordakte aan de zijde van Laser Aesthetic
CsS..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

in conventie

2.1. In voornoemd tussenvonnis heeft de rechtbank
partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte nader uit
te laten over de door [eiseres in conventie] gevorderde
schade en de hoogte daarvan, alsmede het door [eiseres
in conventie] gevorderde recht op inzage in de financié-
le gegevens van Laser Aesthetic c.s.

2.2. [eiseres in conventie] heeft onder het petitum van
de dagvaarding een schadevergoeding gevorderd van
EUR 6.000.000,00, in welk bedrag tevens begrepen is —
zo leidt de rechtbank uit de bewoordingen af — de
winstafdracht overeenkomstig artikel 2.21 lid 4 BVIE.
Ter onderbouwing van de door haar geleden schade
heeft [eiseres in conventie] bij akte een prognose over-
gelegd van “020 Het Kantoor” betreffende een
“Schadeberekening Body Aesthetic B.V.”, inhoudende
de door deze onderneming behaalde omzet 2000-2009
en een “resultaat derving inclusief rente” over 2004-
2009, waarbij tot uitgangspunt is genomen “het niet
langer kunnen uitoefenen van haar bedrijfsactiviteiten
ten gevolge van het handelen van Laser Aesthetic c.s.,
waaronder (...) Epilace en Facelase”. Door [eiseres in
conventie] is gesteld dat zij door de inbreuk verhinderd
is de merknamen exclusief te vermarketen en daardoor
de winst mist die zij normaal gesproken als gevolg van
de goodwill van de merken had kunnen maken. Voorts
stelt [eiseres in conventie] dat zij voor de exacte hoogte
van die schade dient te beschikken over de financiéle
gegevens van Laser Aesthetic c.s. Laser Aesthetic c.s.
hebben betwist dat [eiseres in conventie] schade heeft
geleden en hebben daartoe aangevoerd dat [eiseres in
conventie] onvoldoende heeft gesteld. Laser Aesthetic
c.s. hebben erop gewezen dat de overgelegde schadebe-
rekening louter ziet op Body Aesthetic B.V., welke
onderneming geen partij is in deze procedure, en dat

[eiseres in conventie] zelf geen bedrijfsactiviteiten ont-
plooit.

Schadevergoeding

2.3. De rechtbank stelt voorop dat, zonder nadere on-
derbouwing - die ontbreekt -, niet kan worden
geconcludeerd dat [eiseres in conventie] voor de vast-
stelling van de door haarzelf geleden schade inzage in
de financiéle gegevens van Laser Aesthetic c.s. nodig
heeft. Immers, het staat vast dat het ‘vermarketen’ van
de onderhavige merknamen door [eiseres in conventie]
reeds plaatsvond voordat de samenwerking werd be-
eindigd. Derhalve kan en mag verwacht worden van
[eiseres in conventie] dat zij aan de hand haar eigen fi-
nanciéle gegevens onderbouwt welke schade zij — na
beéindiging van die samenwerking — heeft geleden als
gevolg van het feit dat zij deze merknamen niet langer
kon ‘vermarketen’. De enkele verwijzing naar voor-
noemde prognose is daartoe onvoldoende, nu deze
uitgaat van een totale omzetdaling bij Body Aesthetic
B.V. Terecht hebben Laser Aesthetic c.s. in dat kader
aangevoerd dat Body Aesthetic B.V. geen partij is in
deze procedure. [eiseres in conventie] heeft weliswaar
aangevoerd dat Body Aesthetic B.V. de licentiehouder
van deze merknamen is, hetgeen door Laser Aesthetic
is betwist, doch heeft dit op geen enkele wijze onder-
bouwd, zodat artikel 2.21 lid 5 BVIE haar in dezen niet
kan baten. Bij dit oordeel heeft de rechtbank het be-
paalde in artikel 2.33 BVIE betrokken, inhoudende dat
onder meer de licentie niet aan een derde kan worden
tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van
een uitreksel der akte, waaruit van die licentie blijkt of
van een daarop betrekking hebbende, door de betrok-
ken partijen ondertekende verklaring (mits dit depot is
verricht met inachtneming van de bij uitvoeringsregle-
ment gestelde vormvereisten en tegen betaling van de
verschuldigde rechten). Voorts is op geen enkele wijze
komen vast te staan dat de omzetderving van Body
Aesthetic B.V. gelijk staat aan de door [eiseres in con-
ventie] geleden schade, te meer nu vaststaat dat het
‘vermarketen’ van de onderhavige merknamen niet de
enige bedrijfsactiviteiten betroffen. Ook heeft [eiseres
in conventie] geen feiten gesteld aan de hand waarvan
kan worden geconcludeerd dat er een causaal verband
is tussen het gebruik van de onderhavige merknamen
door Laser Aesthetic c.s. na beéindiging van de sa-
menwerking en het niet langer kunnen uitoefenen van
bedrijfsactiviteiten door [eiseres in conventie], althans
Body Aesthetic B.V. Het voorgaande leidt tot de con-
clusie dat de rechtbank voorbij gaat aan de
“schadeberekening” van 020 Het Kantoor.

Nu [eiseres in conventie] geen feiten en omstandighe-
den heeft gesteld aan de hand waarvan kan worden
vastgesteld welke vergoeding zij ontving voor het ge-
bruik van de merknamen (door Body Aesthetic B.V.),
moet de conclusie zijn dat [eiseres in conventie] niet
heeft voldaan aan haar stelplicht waar het gaat om de
omvang van de door haarzelf geleden schade. In ieder
geval is geenszins komen vast te staan dat zij schade
ten bedrage van EUR 6.000.000,00 heeft geleden.
Evenmin zijn er voldoende aanknopingspunten om tot
een begroting van schade die [eiseres in conventie] stelt
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te hebben geleden te komen, zodat de gevorderde scha-
devergoeding zal worden afgewezen.

Winstafdracht

2.4. [eiseres in conventie] vordert tevens winstafdracht
door Laser Aesthetic c.s. Voor de toewijshaarheid van
een vordering tot winstafdracht dient te zijn voldaan
aan het vereiste dat het gebruik van de merknamen te
kwader trouw is geschied (artikel 2.21 lid 4 BVIE).
Daarbij moet het gaan om een geval van moedwillig
gepleegde inbreuk, waarvan sprake is indien degene
wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoor-
deeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is
geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (zie
o0ok_NJ 2009/83). De rechtbank heeft in voornoemd
tussenvonnis reeds vastgesteld dat Laser Aesthetic c.s.
bij faxbericht van 12 maart 2004 zijn gesommeerd om
het gebruik van de merknamen te staken en gestaakt te
houden en dat aan deze sommatie geen gevolg is gege-
ven. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee
voldaan aan het vereiste van kwade trouw. Voor wat
betreft het begrip ‘winst’ overweegt de rechtbank dat
onder ten gevolge van onrechtmatig gebruik van de
merken genoten winst, waarvan de afdracht in artikel
2.21 lid 4 BVIE is geregeld, moet worden verstaan de
nettowinst, d.w.z. de met de litigieuze diensten door de
derde behaalde opbrengst minus de daarop verschul-
digde belastingen en de rechtstreeks met het leveren
van die diensten verbonden kosten (zie ook_BIE
2006/28).

2.5. Laser Aesthetic c.s. hebben niet betwist dat [eise-
res in conventie] aanspraak kan maken op
winstafdracht, doch voeren aan dat [eiseres in conven-
tie] eraan voorbij gaat dat de door Laser Aesthetic c.s.
gegenereerde winst vooral ziet op het uitvoeren van de
operatie en dat die operatie als zodanig niet is be-
schermd. De rechtbank is van oordeel dat, voor zover
Laser Aesthetic c.s. daarmee bedoelen te stellen dat een
operatie niet als een dienst als bedoeld in Titel Il van
het BVIE kan worden aangemerkt, dit verweer faalt.
Immers, ook het aanbieden en verrichten van diensten
onder een merknaam valt onder het gebruik van dat
merk (zie art. 2.20 lid 2 sub b BVIE). De vraag die
moet worden beantwoord is of het begrip diensten zich
in het onderhavige geval uitstrekt over de uitgevoerde
operatie. De rechtbank beantwoordt die vraag bevesti-
gend. Het staat vast dat Laser Aesthetic zelf steeds haar
diensten aan de klanten aanbood en verrichtte onder de
merknaam “Epilase” respectievelijk “Facelase”, welke
diensten werden omschreven als: het ontharen met een
laser respectievelijk het verwijderen/verzachten van
huidoneffenheden (zie de door Laser Aesthetic gehan-
teerde advertenties overgelegd als productie E.25).
Laser Aesthetic hield ook een website aan met de naam
www.epilase.com, waaruit de directe koppeling tussen
de merknaam en de aanboden/te verrichten diensten
volgt. Daar staat tegenover dat het er voor gehouden
moet worden dat deze operaties ook zonder de merkin-
breuken zouden zijn uitgevoerd door Laser Aesthetic
en dat aldus de nodige omzet/winst zou zijn gegene-
reerd. VVoor het onderhavige geval betekent dit, dat de
vordering tot winstafdracht kan worden toegewezen,

doch beperkt is tot de nettowinst voor zover deze is ge-
noten ten gevolge van het omzetverhogend effect van
het gebruik van de merknamen, gerekend over de van
12 maart 2004 tot 1 juli 2009.

Inzage in de financiéle gegevens

2.6. [eiseres in conventie] vordert voorts inzage in de
financiéle gegevens van Laser Aesthetic c.s. Laser
Aesthetic c.s. stellen zich op het standpunt dat de vor-
dering tot inzage in de financiéle gegevens moet
worden afgewezen en hebben daartoe aangevoerd dat
artikel 2.22 BVIE uitsluitend is bedoeld om een merk-
houder in staat te stellen de schakels in de keten van
productie en distributie te achterhalen en dat dit artikel
niet van toepassing is op de vaststelling van de hoogte
van de vermeende schade. Dit verweer faalt. [eiseres in
conventie] heeft een beroep gedaan op artikel 2.21
BVIE en artikel 843a Rv. Om duidelijkheid te krijgen
over de genoten winst, zal inzage in de financiéle gege-
vens nodig zijn. Artikel 2.21 lid 4 BVIE bepaalt dat de
inbreukmaker kan worden veroordeeld tot het afleggen
van rekening en verantwoording omtrent de genoten
winst. In dat kader overweegt de rechtbank nog dat,
voor wat betreft het bewijsmateriaal, in dezen tevens
heeft te gelden hetgeen daaromtrent is bepaald in arti-
kel 43 Overeenkomst inzake handelsaspecten van de
intellectuele eigendom, Trb. 1995/130 (TRIP’s-
Verdrag). De grondslag voor een vordering tot inzage
in financiéle gegevens is gegeven en kan worden toe-
gewezen voor zover dit ziet op de periode 12 maart
2004 tot juli 2009. De rechtbank ziet wel aanleiding om
in het onderhavige geval een voorwaarde aan het recht
op inzage te stellen ter bescherming van vertrouwelijke
informatie, namelijk voor zover sprake is van medische
gegevens. Voorts zal de termijn waarbinnen een ac-
countant opgave moet doen worden gesteld op 60
dagen en ziet de rechtbank aanleiding ten aanzien van
deze vordering de dwangsom zoals die is gevorderd te
matigen.

2.7. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij
zullen Laser Aesthetic c.s. worden veroordeeld in de
proceskosten. [eiseres in conventie] heeft gevorderd
vergoeding van de volledige proceskosten op basis van
artikel 1019h Rv. Vergoeding van volledige proceskos-
ten op de voet van artikel 1019h Rv dient niet alleen te
worden gevorderd, maar de gevorderde kosten dienen
ook zo tijdig opgegeven en gespecificeerd te worden
dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan
verweren (zie NJ 2008, 556). Nu [eiseres in conventie]
die opgave heeft nagelaten, zal de rechtbank de proces-
kosten conform het Liquidatietarief begroten. De
kosten aan de zijde van [eiseres in conventie] worden
tot op heden begroot op:

- vast recht EUR 4.685,00

- dagvaarding EUR 85,44

- salaris advocaat EUR 1.238,50 (3,5 punten x tarief
EUR 3.211,00)

TOTAAL EUR 16.008,94

in reconventie

2.8. Gelet op hetgeen hiervoor in conventie is overwo-
gen, dient de vordering tot opheffing van het gelegde
beslag te worden afgewezen.
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2.9. Als de in het ongelijk gestelde partij zal LTT wor-
den veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van
[eiseres in conventie] tot op heden begroot op:

- salaris advocaat EUR 384,00 ( 1 punt x tarief EUR
384,00)

3. De beslissing

De rechtbank

In conventie:

3.1. veroordeelt gedaagden om met onmiddellijk in-
gang na betekening van het vonnis ieder gebruik in de
Benelux van het Benelux woordmerk EPILASE geregi-
streerd onder nummer 629243 of van een daarmee
overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te hou-
den, een en ander op straffe van een dwangsom van
EUR 5.000,00 per dag of deel daarvan dat gedaagden
hieraan niet voldoen, zulks tot een maximum van EUR
1.000.000,00;

3.2. veroordeelt gedaagden om met onmiddellijke in-
gang na betekening van het vonnis ieder gebruik in de
Benelux van het Benelux woordmerk FACELASE ge-
registreerd onder nummer 0634031 of van een daarmee
overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te hou-
den, een en ander op straffe van een dwangsom van
EUR 5.000,00 per dag of deel daarvan dat gedaagden
hieraan niet voldoen, zulks tot een maximum van EUR
1.000.000,00;

3.3. veroordeelt gedaagden om binnen uiterlijk ZES-
TIG dagen na betekening van het vonnis aan de
advocaat van eiseres, mr. H.D.S. Lasonder te Hoorn, te
doen toekomen een schriftelijke, door een registerac-
countant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van
de volgende informatie, waarbij voor alle betrokkenen
heeft te gelden dat de informatie voor zover dit betrek-
king heeft op medische gegevens als vertrouwelijk
behandeld moet worden en niet aan niet-betrokkenen
ter beschikking of ter inzage mag worden gegeven:

a. de aantallen, nummers, prijzen, behandeldata en be-
handeladressen van de diensten “EPILASE” en
“FACELASE” waarmee de maatschap inbreuk heeft
gemaakt op deze merken van [eiseres in conventie]
vanaf 12 maart 2004 tot 1 juli 2009, onder overlegging
van kopieén van de daarop betrekking hebbende factu-
ren;

b. de met de inbreuk makende diensten behaalde omzet
en winst - zoals gedefinieerd onder r.0. 2.4 - over de
periode van 12 maart 2004 tot 1 juli 2009, voor zover
deze winst betrekking heeft op en is gerelateerd aan het
gebruik van de merken “EPILASE” en “FACELASE”,
alsmede de verschillende ter berekening van deze winst
op de omzet in mindering gebrachte direct aan de in-
breuk makende diensten toerekenbare kosten, voorzien
van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijs-
stukken van iedere kostenpost, een en ander op straffe
van een dwangsom van EUR 1.500,00 per dag of deel
daarvan dat gedaagden hieraan niet voldoen, zulks tot
een maximum van EUR 100.000,00;

3.4. veroordeelt gedaagden, hoofdelijk des dat de een
betalende de ander zal zijn bevrijd, tot de winstafdracht
overeenkomstig artikel 2:21 lid 4 BVIE berekend over
de periode van 12 maart 2004 tot 1 juli 2009 en voor
zover deze nettowinst is genoten ten gevolge van het

omzetverhogend effect van het gebruik van deze merk-
namen “EPILASE” en “FACELASE”, te vermeerderen
met wettelijke rente over dit bedrag vanaf 8 juli 2008
tot aan de dag van betaling;

3.5. veroordeelt gedaagden, hoofdelijk des de een beta-
lende de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten aan
de zijde van [eiseres in conventie] tot op heden begroot
op EUR 16.008,94,

3.6. veroordeelt Laser Aesthetic c.s. tevens in de na-
kosten, aan de zijde van [eiseres in conventie] bepaald
op EUR 131,00 voor nasalaris advocaat, te vermeerde-
ren, voor het geval betekening van dit vonnis heeft
plaatsgevonden en nodig is geweest, met EUR 68,00
voor nasalaris advocaat en de werkelijk gemaakte kos-
ten voor het doen uitbrengen van een exploot van
betekening, een en ander te vermeerderen met de wette-
lijke rente in de zin van artikel 6:119 BW vanaf de 15e
dag na betekening van dit vonnis,

3.7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

3.8. wijst af het meer of anders gevorderde,

In reconventie:

3.9. wijst de vordering af,

3.10. veroordeelt LTT in de proceskosten tot op heden
aan de zijde van [eiseres in conventie] begroot op EUR
384,00,

3.11. verklaart dit vonnis voor wat betreft de proces-
kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit
vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, mr.
Th.S. Réell en mr. L.M. de Vries en in het openbaar
uitgesproken op 25 augustus 2010.
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