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L

zaaknummer / rolnummer: 397748 / KG ZA 11-787
Vonnis in kort geding van 31 augustus 2011
in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROF SAVE EUROPE B.V. tevens handelende onder de naam ECODRIVE,
gevestigd te Rosmalen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

H.T.C. INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE B.V.,
gevestigd te Rosmalen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PARDOEL AUTOMOTIVE B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eiseressen,

advocaat mr. B. Severs te Tilburg,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AXUS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Hoofddorp,

gedaagde,

advocaat mr. M.C.H.I. van der Dussen te Utrecht.

Partijen zullen hierna Prof Save, H.T.C., Pardoel, Ecodrive (eiseressen gezamenlijk) en
Axus genoemd worden.

1. De procedure
1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding 8 juli 2011;

- de producties 1 tot en met 18 van Ecodrive;

- de producties 1 tot en met 11 van Axus;

- de fax van Axus van 16 augustus 2011 met een nadere opgave van de proceskosten;
- de mondelinge behandeling op 17 augustus en de bij die gelegenheid door partijen
overgelegde pleitnotities.

1.2 Vonnis is bepaald op heden.
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2. De feiten

2.1. Pardoel heeft de ‘Ecodrive’ snelheidsbegrenzer voor personen- en vrachtauto’s
ontwikkeld. Dit product beoogt de gebruiker aan te zetten tot een zuiniger en daarmee
milieuvriendelijker rijstijl

2.2 Pardoel is houdster van het op 1 november 1996 onder nummer 0872174
ingeschreven Beneluxwoordmerk ECODRIVE voor de waren Toeren- en/of
snelheidsbegrenzers voor (vracht)auto’s; toestellen en apparaten voor het verwerken en
weergeven van gegevens, snelheidscontrole-apparaten voor voertuigen in klasse 9.

- 2.3. Dit woordmerk heeft Pardoel op 24 januari 2001 tevens voor dezelfde waren laten
registreren onder nummer 001006998 als Gemeenschapsmerk.

24, Pardoel is een samenwerking aangegaan met Prof Save voor de verkoop van de
Ecodrive.

2.5. H.T.C. heeft op 2 december 1997 de domeinnaam www.ecodrive.nl laten
registreren. Prof Save is thans houdster van deze domeinnaam en van de op 17 mei 2006
geregistreerde domeinnaam www.ecodrive.eu.

2.6. Axus is actief op het gebied van autoleasing en wagenparkbeheer. Op haar website
www.aldautomotive.nl biedt zij, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding van de
home page, een iPhone applicatie aan onder de naam ALD Ecodrive. Deze applicatie is
gratis te downloaden in de Apple App Store. De applicatie analyseert het rijgedrag van de
gebruiker en beoogt eveneens aan te zetten tot milieuvriendelijker rijgedrag. De applicatie
kent punten toe aan het rijgedrag. Met deze punten kunnen gebruikers deelnemen in de
‘ALD Ecodrive Challenge’.

! Partijen hebben ter zitting verklaard het erover eens te zijn dat in de inschrijving kennelijk bij vergissing de
woorden ‘voor het’ zijn weggelaten.
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2.7. Axus is voorts houdster van de domeinnaam www.aldecodrive.nl. Deze

domeinnaam leidt eveneens naar de website van Axus. Wanneer op de home page het teken
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‘ALD Ecodrive’ worden aangeklikt, verschijnt een webpagina met informatie over de ALD
Ecodrive Challenge,

3. Het geschil

3.1 Ecodrive stelt zich op het standpunt dat het gebruik van het teken ‘ALD Ecodrive’
ter aanduiding van de applicatie inbreuk maakt op haar Gemeenschaps- en
Beneluxwoordmerk als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder a en b GMVo? respectievelijk artikel
2.20 lid 1 onder a en b BVIE®. De domeinnaam www.aldecodrive.nl maakt naar zij meent
inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder d (de vermelding in dit verband van artikel 9
GMVo berust naar de voorzieningenrechter aanneemt op een vergissing) . Ter zitting heeft
zij hieraan toegevoegd dat de domeinnaam tevens inbreuk onder 2 en b oplevert.

3.2 Ecodrive stelt verder dat Prof Save handelt onder de naam Ecodrive en dat Axus
inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Prof Save door een handelsnaam te voeren die
in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Ecodrive. Daardoor is in strijd met artikel 5
Hnw* naar zij meent verwarring te duchten bij het publiek.

3.3. Het handelen van Axus is volgens Ecodrive ook onrechtmatig omdat Axus het
product van Ecodrive slaafs zou hebben gekopigerd en op ongeoorloofde wijze aanhaakt bij
de door Ecodrive verworven naamsbekendheid en reputatie.

34. Ecodrive vordert, zakelijk weergegeven:

L een verbod op merkinbreuk door het gebruik van het teken ‘ALD Ecodrive’ en
de domeinnaam aldecodrive.nl;

Y/ een gebod om de applicatie verder aan het publiek aan te bieden;

L een gebod om de domeinnaam aldecodrive.nl door te doen halen en de daaraan
gekoppelde website te staken;

v opgave van gegevens met betrekking tot de met de applicatie gemaakte winst;

V. een voorschot op winstafdracht ter hoogte van 80% van de gemaakte winst;

VL het onder I tot en met IV gevorderde op straffe van een dwangsom;

1474 veroordeling van Axus in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten;
VIII.  bepaling van de in artikel 1019i Rv. bedoelde termijn op zes maanden.

3.5. Axus voert, samengevat en voor zover thans relevant, het navolgende verweer,

3.5.1.  De inschrijving van het merk is nietig op grond van het bepaalde in artikel 2.28 lid
1 onder b, c en/of d BVIE. Het woord ecodrive staat voor ecologisch, milieuvriendelijk
rijden. In die betekenis wordt het bijvoorbeeld gebruikt door de Nederlandse overheid in
informatie over ‘Het Nieuwe Rijden’. Het merk is dus beschrijvend voor de waren waarvoor
het is geregistreerd, althans bestaat het uitsluitend uit tekens die in bet normale taalgebruik
of het handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk
Benclux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
* Handelsnaamwet
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3.5.2.  Eris geen sprake van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE en
artikel 9 lid 1 sub b GMVo, onder meer omdat geen verwarringsgevaar bestaat,

3.5.3.  Het gebruik van de domeinnaam aldecodrive.n! is evenmin inbreukmakend op
grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE.

3.54. Het gebruik van de domeinnaam is niet in strijd met artikel S Hnw. De
onderneming van Axus wordt gedreven onder de handelsnaam ALD. De domeinnaam
aldecodrive.nl kwalificeert niet als handelsnaam, het is uitsluitend een internetadres.

3.5.5.  De slaafse nabootsingsleer mist toepassing omdat de applicatie geen nabootsing is
van het product van Ecodrive. Evenmin handelt Axus anderszins onrechtmatig. Het staat
haar vrij het woord ecodrive te gebruiken wanneer Ecodrive zich daartegen niet kan
verzetten op grond van een merk- of handelsnaamrecht.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk, is deze

rechtbank bevoegd van het geschil kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96,
97 1id 1 en 103 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening

inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het
Beneluxmerk is deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde merkinbreuk plaatsvindt op een
op Nederland gerichte website en dus ook in dit arrondissement (artikel 4.6 lid 1 BVIE).

Spoedeisendheid

42 Gezien de door Ecodrive gestelde voortdurende inbreuk op haar merk- en
handelsnaamrechten heeft zij een spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen.

Geldigheid van de ingeroepen merken

4.3, Het ingeroepen Beneluxmerk kan op grond van artikel 2.28 1id 1 onder ¢ BVIE
worden nietigverklaard, onder meer indien — kort gezegd — het uitsluitend bestaat uit tekens
of benamingen die beschrijvend zijn voor de waren of diensten waarvoor het merk is
ingeschreven. Voor het ingeroepen Gemeenschapsmerk volgt dit uit artikel 52 GMVo.
Hoewel Axus deze laatste bepaling niet noemt, neemt de voorzieningenrechter aan dat
stelling dat het merk beschrijvend is zich niet beperkt tot het Beneluxmerk. Ook Ecodrive is
daar gezien haar bespreking van de verweren vanuit gegaan.

4.4. Ecodrive betwist het beschrijvende karakter van de merken.

4.5. Beoordeeld dient te worden of het teken dat als merk is ingeschreven kan dienen
tot aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten waarvoor het merk is
ingeschreven. Dit is het geval wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken
kringen het teken opvatten als een beschrijving van een van die kenmerken. Het is niet
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vereist dat het teken overeenkomt met de gebruikelijke wijze van aanduiding en evenmin
dat het teken daadwerkelijk wordt gebruikt voor beschrijving van de waren of diensten
(vergelijk recent HvJEU 10 maart 2011, LIN BP8312, Technopol — BHIM, in het bijzonder
overwegingen 38, 40 en 50).

4.6. Er bestaat een aanzienlijke kans dat in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat
het teken Ecodrive beschrijvend is voor de waren toeren- en/of snelheidsbegrenzers voor
(vracht)auto’s en snelheidscontrole-apparaten voor voertuigen. Axus heeft vooralsnog
aannemelijk gemaakt dat het teken (of de variant Ecodriving) wordt gebruikt om een
milieuvriendelijke rijstijl aan te duiden en/of het ecologische karakter van producten of
diensten op het gebied van autogebruik aan te geven. Ter onderbouwing van dit standpunt
heeft Axus als voorbeelden onderstaande producties overgelegd.
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4.7. Het relevante publiek zal daarom naar voorlopige inschatting uit de benaming
opmaken dat het gebruik van deze apparaten (althans volgens de fabrikant) een ecologische
rijstijl bevordert en dus het teken opvatten als een kenmerk van die waren. Het aan de
inschrijving van de merken ontleende, in deze procedure tot uitgangspunt te nemen
vermoeden van geldigheid van de merken moet voor dit voorlopig oordeel wijken.

4.8. Ecodrive heeft aangevoerd dat de merken zouden zijn ingeburgerd, maar die door
Axus bestreden stelling heeft zij niet aannemelijk gemaakt. Uit de door haar overgelegde
producties 3a tot en met 3f (een aantal publicaties in de pers en foto’s van stands op een of
meer beurzen) volgt weliswaar dat Ecodrive zich heeft ingespannen bekendheid aan haar
merken en haar product te geven, maar de producties zijn onvoldoende om aan te nemen dat
zij daarin zodanig is geslaagd dat de merken zijn ingeburgerd.

4.9 Vooralsnog is niet in te zien, en Axus heeft ook niet gemotiveerd, dat de merken
tevens beschrijvend zijn voor de waren roestellen en apparaten voor het verwerken en
weergeven van gegevens. In zoverre staan de ingeroepen merken niet ter discussie.

Merkinbreuk

4.10.  Gezien het voorgaande moet emstig rekening worden gehouden met een
nietigverklaring van de merken in een bodemprocedure of, voor wat betreft het
Gemeenschapsmerk, in een procedure bij het in artikel 2 GMVo bedoelde Bureau (OHIM),
voor zover het is ingeschreven voor toeren- en/of snelheidsbegrenzers voor (vracht)auto’s
en snelheidscontrole-apparaten voor voertuigen. Het gevorderde kan om die reden niet
worden toegewezen voor zover het steunt op inschrijving van de merken voor die waren. De
beoordeling van de gestelde inbreuk op de merken dient zich te beperken tot de waren
toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens.

4.11.  Ecodrive heeft zich op het standpunt gesteld dat het teken ‘ALD Ecodrive’, als een
geheel beschouwd, inbreuk maakt op haar merkrechten. Van gebruik van het teken als
bedoeld in artikel 9 lid1 onder a GMVo respectievelijk artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE is
dan geen sprake alleen al omdat niet kan geoordeeld dat het teken ‘ALD Ecodrive’ gelijk is
aan het merk ECODRIVE. Bovendien wordt het teken niet gebruikt voor dezelfde waren als
die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.12.  De stelling van Ecodrive dat gevaar voor verwarring bij het publiek zou bestaan als
bedoeld in de genoemde artikelen onder b leunt sterk op de volgens Ecodrive
(soort)gelijkheid van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven en die waarvoor Axus
het teken ‘ALD Ecodrive’ gebruikt. Het publiek dat het rijgedrag wil analyseren en
beinvloeden komt volgens Ecodrive in aanraking zowel met haar producten als met de
software van Axus. De applicatie van Axus richt zich evenals Ecodrive, naar zij stelt, op de
automotive sector en stelt de gebruiker in staat de snelheid en het rijgedrag te controleren.

4.13.  Dat ook verwarringsgevaar zou bestaan voor zover de merken zijn ingeschreven
voor de waren toestellen en apparaten voor het verwerken en weergeven van gegevens heeft
Ecodrive echter onvoldoende gemotiveerd. Zij wijst er in dit verband slechts op dat in het
handelsregister als bedrijfsomschrijving van haar onderneming mede is vermeld ‘verkoop
van hard- en software voor de automotive sector’, en dat de applicatiec van Axus eveneens
software is, maar de relevantie daarvan voor de beoordeling van het verwarringsgevaar van )
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merk en teken is niet in te zien. Mede gelet op de uitvoerig gemotiveerde betwisting van het
bestaan van verwarringsgevaar door Axus, kan daarvan in deze procedure niet worden
uitgegaan.

4.14.  Voor het gestelde gebruik van het teken als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder d
BVIE geldt eveneens dat dit in het licht van de betwisting van Axus onvoldoende is
gemotiveerd omdat het betoog van Ecodrive er geheel vanuit gaat dat de applicatie van
Axus concurreert met de waren foeren- en/of snelheidsbegrenzers voor (vracht)auto’s en
snelheidscontrole-apparaten voor voertuigen. Of en zo ja waarom inbreuk zou bestaan,
uitgaande van de inschrijving van met merk voor de waren loestellen en apparaten voor het
verwerken en weergeven van gegevens heeft zij niet aangegeven.

Inbreuk op het handelsnaamrecht

4.15.  Axus bestrijdt terecht dat de domeinnaam aldecodrive.nl als handelsnaam kan
worden aangemerkt. Op de webpagina’s die via dit adres bereikbaar zijn, gebruikt Axus
deze naam niet ter aanduiding van haar onderneming, maar ter aanduiding van de applicatie.
Voorshands moet dus worden geoordeeld dat geen inbreuk wordt gemaakt op het
handelsnaamrecht van Ecodrive.

Onrechtmatig handelen

4.16.  Slaafse nabootsing van het product van Ecodrive is niet aan de orde omdat een
software applicatie niet een nabootsing kan vormen van een fysiek product. Ook overigens
kan het handelen van Axus niet als onrechtmatig worden aangemerkt.

Conclusie en proceskosten

4.17.  De gevorderde voorzieningen dienen te worden afgewezen. Ecodrive wordt als in
het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Volgens de opgave van Axus
bedragen deze circa € 16.000 en is 95% van deze kosten gemaakt in verband met het deel
van het geschil waarop artikel 1019h Ry. van toepassing is.

4.18.  Ecodrive heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de opgegeven kosten. Zij
meent dat het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding zou moeten worden toegepast.
Axus meent dat het tarief voor haar niet zou moeten gelden en stelt dat het kort geding in
ieder geval niet als eenvoudig is aan te merken.

4.19.  Nu een bijzondere en overtuigende motivering voor de hoogte van de opgegeven
kosten ontbreekt, moet worden uitgegaan van het indicatietarief ter vaststelling van de
redelijke en evenredige proceskosten. De door Ecodrive opgegeven proceskosten bedragen
circa € 13.000. Beide partijen hebben dus aanzienlijk meer kosten gemaakt dan het tarief
voor een eenvoudig kort geding, zodat dit als niet eenvoudig kan worden aangemerkt. Tegen
de door Axus gesuggereerde verdeling 95% (IE deel van de procedure) en 5% (niet IE deel)
heeft Ecodrive geen bezwaar gemaakt. Deze wordt gevolgd. De door Ecodrive te vergoeden
proceskosten zijn dan als volgt te berekenen.
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IE geschil

95% van 15.000 € 14.250,00
niet IE

5% van 527 €26,35
griffierecht € 560,00
Totaal € 14.836,35

4.20.  Axus heeft geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de
proceskostenveroordeling gevorderd, zodat dit niet wordt bepaald.

S. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.L wijst de vorderingen af;
5.2, veroordeelt Ecodrive in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Axus
begroot op € 14.836,35

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op
31 augustus 2011. :
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