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Vonnis in kort geding van 3l augustus 20ll

in de zaak van

L de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PROF sAvE ETJROPE B.v. tevens handelende onder de naam EcoDRrvE,
gevestigd te Rosmalen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
II.T.C. INFORMATIE fÀf COMMT]NICATIE TECHNOLOGIE 8.V.,
gevestigd te Rosmalen,
3. de besloten vennootschap met bcperkte aansprakelijkheid
PARDOEL AUTOMOTIVE 8.V'
gevestigd te's-Hertogenbosch,
eiseressen,
advocaat mr. B. Severs te Tilburg,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelükheid
AXI'S N.EDERLAhTI} 8.V.,
gevesti gd te Hoof<ldorp,
gedaagde,
advocaat m¡. M-C.H.I. van der Dussen te Utrecht.

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

l. De procedure

Ll. Het verloop van de procedue blijkt uit:
- de dagvaarding I juli 201l;
- de producties I tot en met l8 van Ecodrive;
- de producties I tot en met I I van Axus;
- de fax van Axus va¡¡ 16 augustus 201 I met een nadere opgave van de proceskosten;
- de mondelinge behandeling op 17 augustus en de bij die gelegenheid door partijen
overgelegde p leitrotities.

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 bmogt de gebruiker aan te zeüen tot een zuiniger en daarmee
milieuwiendelijker rij stij l.

2.2- Pa¡doel is houdster van het op I november 1996 onder nummer 0872174
ingeschreven Beneluxwoordmerk EcoDRlvE voor de waren Toeren- en/of
snelheidsbegren:¿ers voor (vracht)auto's; toestellen en apparatenvoor het verwerken en
weergn'en van gegevens; snelheidscontrole-apparaten voor voertuìgen in klasse 9.1

2.3. Dit woordmerk heeft Pardoel op 24 januari 2001 tevens voor dezelfde wa¡en laten
registeren onder nummer 00100699E als Gemeenschapsmerk.

2.4. Pardoel is een samenwerking ¿ungeg¡um met P¡of Save voor de verkoop van de
Ecodrive.

2-s. H.T.c. heefr op 2 december 199'l de domeinnaam www-ecodrive.nl laten
regisüeren. Prof Save is thans houdster van deze ¿o-situra¡m en van de op t7 mei 2006
geregisneerde 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 weergegcven in onderstaande afbeelding van de
home page, een iPhone applicatie aa¡¡ 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 aari te zeîfsntot milieuvriendetljker rijgedrag. De applicatie
kent puntcn ûoe aan het rijgedrag. Met deze punten kunnen gebruiken deelnemen in de'ALD Ecodrive Challenge'.

t 
Pt t¡"r, hcbber¡ ter zítting verklaard hct crove¡ ecns te zün dat in d.c inschrijving kennelijk bij vergissing dc

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 aangeklik! verschijnt een webpagina mEt informatie over de ALD
Ecodrive Challenge.

3. Het geschil

3' I ' Ecodrive stelt zich op het standpunt dat het gebruik van het teken 'A-LD Ecodrive'
ter aanduiding van de applicatie inbreuk maakt op haar Gemeenschaps- en
Beneluxwoordmerk als bedoeld in a¡tikel 9 lid I onder a en b CMVo' respectievelijk artikel
2.20lid I onder a en b BVIE3. De domeinnaarn www.aldecodrive.nl maakt naar ziimeent
inbreuk als bedoeld in artikel 2.20lid I onder d (de vermelding in dit verband van-a¡tikel 9
GMVo berust naa¡ de voonieningenrechter aanneemt op een vergissing) . Ter zítting heeft
zij hieraan toegevoegd dat de domeinnaam tevens inbreuk onderã en fóplevert. 

-

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 eer¡ handelsnaaur te voeren die
in geringe mate afivijkt van de handetsnaam Ecodrive. Daardoor is in stijd met artikel 5
Hnwo naar zij meentverwarring te duchten bij het publiek.

3.3. Het handelen van Axus is volgens Ecodrive ook onrechtrnatig omdat Axus het
product van Ecodrive slaafs zou hebben gekopiëerd en op ongeoorlooide wijze aanhaakt b[j
de door Ecodrive verworven naamsbekendheid en reputatie.

3.4. Ecodrive vorder! zakelijk weergegeven:

L een verbod op rnerkinbreuk door het gebruik van het teken 'ALD Ecodrive' en
de domeinnaarn aldecodrive.nl;

il- een gebod om de applicatie verder aan het publiek aan te bieden;
lil. een gebod om de domeinnaam aldecodrive.nl door te doen halen en de daaraan

gekoppelde website te staken;
Iy- opgave van gegevens met betr,ekking tot de met de applicatie gemaakte winsf
V. een voorschot op winstafdracht ter hoogte varr 80% van de gemaakte winst;
w- het onder I tot en met IV gevorderde op staffe van een dwangsom;
WI. veroordeling van Axus in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten;
Wil' bepaling van de in artikel l0l9i Rv. bedoelde termijn op zes maanden-

3.5. Axus voert sariengevat en voor zover thans relevan! het navolgende verweer.

3.5.1. De inschrijving van het merk is nietig op grond van het bepaalde in artikel 2.28lid
I onder b, c enlof d BVIE. Het woord ecodrive staat voor ecologisch, milieuvriendelijk
rijden. ln die betekenis wordt het bijvoorbeeld gebruikt door de Nederlandse overheid in
informatie over oHet Nieuwe Rijden'. Het merk is dus beschrijvend voor de waren waårvoor
het is geregistreer{ althans best¿at het uitsluitend uit tekens die in het normale taalgebruik
of het handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

2 Verordening (EG)nr.2ATDWvandeR¿adva¡l 26februat2Þinzake het Gemecnschapsmerk
- 

Bcnefux-vcrdraginake dc intcllectuele eigcndom (mer{<cn en tekeningen of modellen)
4 

Handelsnaamwet

Ø  o o o ¿ z o o t r
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3.5.2. Er is geen sprake van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20lid I onder b BVIE en
a¡tikel 9 lid I sub b GMvo, onder meer omdat geen verwarringsgevaar best¿at.

3.5-3' Het gebruik van de domeinnaam aldecodrive.nl is evenmin inbreukmakend op
grond van artikel 2.20lid I onder d BVIE.

3.5.4. Het gebruik van de domeinnaam is niet in suijd met artikel 5 Flnw. De
onderneming van Axus wordt gedreven onder de handãlsnaam ALD. De domeinnaa¡n
aldecodrive.nl kwalificeert niet als handelsnaanr, het is uisluiænd een internetad¡es.

3.5.5- De slaafse nabootsingsleer mist toepassing omdat de applicatie geen nabootsing is
van het product van Ecodrive. Evenmin handelt Axus anderszins onrechtnatig. Het staat
haar wij het woord ecodrive te gebruiken wanneer Ecodrive zich daartegeo niát k*
verzetten op grond van een merk- of handelsnaamrecht

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hiem4 voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheíd

4-1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerþ is deze
rechtbank bevoegd van het geschil kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid l, 96,
97 lid 1 en 103 GMVo en artikel 3 van de uitvoeringswit E.G.-u"rordening
inzake het Gemeenschapsmerk. voor zover de vorderingen zijn gebaseerd õp het
Beneluxmerk is deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde mlrkinbreuk plaatsvindt op een
op Nederland gerichte website en dus ook in dit anondissement (artikel i.Ol¡¿ I BVIE).

Spoedeisendheid

4.2. Gezien de door Ecodrive gestelde voortdruende inbreuk op haar merk- en
handelsnaamrechtcn heeft zij cen spoedeisend belang bij de gevorderde vooruieningen.

Geldigheid van de ingeroepen merken

4.3. Het ingeroepen Beneluxmerk kan op grond van artikel 2.28lid I onder c BVIE
worden nietigverklaard, onder meer indien - kort gezegð- het uitsluitend bestaat uit tekens
of benamingen die beschrijvend zijn voor de waren of diensten waarvoor het merk is
ingeschrcven. Voor het ingeroepen Gemeenschapsmerk volgt dit uit artikel 52 GMVo.
Hoewel Axus deze laatsæ bepaling niet noemt, neemt de voorzieningenrechter aan dat
stelling dat het merk beschrijvend is zich niet beperkt tot het Benetuxmerk- Ook Ecod¡ive is
daar gezien haar bespreking van de verweren vanuit gegrum.

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 wanne€r redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken
kringen het teken opvatten als een beschr[jving v¿rn een van die kenmerken. Het is niet

Ø  o o o s z o o t r
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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 õf diensten
(vergelijk recent HvJEU l0 maa¡t 201l, LIN BP8312, Technopol - BHIM in her bijzonder
overwegingen 3t, 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- in/of snelheidsbeþenzers voor
(wacht)auo's en snelheidscontrole-appøaten voorvoertuigen Axus heeft-vooralsnog
"annemelÛk gemaakt dat het teken (of de variant Ecodriving) wordt gebruikt om een
milieuvriendelijke rijstijl ¡qn te duiden en/of het ecologische karaktei van producæn of
diensten op het gebied van autogebruik aan te geven. Ter onderbouwing van dit standpunt
heefr 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 g"b.*ry vandeze apparaten (althans uoig"or ae ørrltant¡ een ecologische
rijstijl bevordert en dus het teken opvatten als een kenmeik var¡ die r"rr"n. H*t aan de
inschrijving van de ¡nerken ontleende, in dezeprocedure tot uitgangspunt te nemen
vermoeden van geldigheid van de merken moet voor dit voorlopig ãorde€l wiiken.

4'8- Ecodrive heeft aângevoerd dat de merken zouden zijn ingeburgerd maar die door
Axus besheden stelling heeft zij niet aan¡emelijk gemaakt. Ú¡t ¿r-¿*ti; overgelegde
producties 3a tot eri met 3f (een publicaties in de pers en foto's van stands ãf 

""o 
or

mee¡ beurzen) volgt weliswaa¡ dat Ecodrive zich heeft irrg".p*rr"n bekendheid aan haar
T:t-k"" en haa¡ product te geven" ma¿r de producties z¡n-onLldoende om aeq te nemen dat
zij daarin zodanig is geslaagd dæ de merken z[in ingebirgerd.

4'9' Vooralsnog is niet in te zien, en Axus heeft ook niet gcurotiveerd, dat de mer*en
tevens beschrijvend zijn voor de waren toestellen en appøatel voor het vert erken en
weergeven vM gegevens. In zoverre staan de ingeroepen merken niet ter discussie.

Merkinbreuþ

4.10' Gezien het voorgaande moet ernstig rekeuing worden gehouden met een
nietigverklaring van de merken in een bodemprocedu¡e of vooi wat betreft het
Gemeenschapsmerlq in een procedure bij hetln artikel Z dUVo bedoelde Bureau (OHM),
voor zover het is ingeschrÊven voor toeren- en/ofsnelheidsbegrenzerE voor (vrachì)aato,s
en snelheidscontrole-nltParaten voor voeftuigen. Het gevordeide kan om die reder¡-niet
¡vorden toegewezen voor zover het steunt opìnschrijving van de merken voor die waren- De
beoordeling van de gestelde inbreuk op de merken ¿ienùicn te beperken tot de waren
toestellen en apptaten voor het venperken en u,eergeven vtm gegevens.

4' l l. Ecodrive heeft zich op _het standpunt gesteld dat het teken 'ALD Ecodrive,, als een
geheel beschouwd' inbreuk maakt op haar merkrechten. Van gebnrik van het teken als
bedoeld in artikel g lidl onder a GMVo respectievelijk artikeiz.2o lid I onder a BVIE is
dan geen sprake alleen al omdat niet kan geoordeeld dat het teken ,ALD Ecodrive, geli$k is
aan het merk ECODRIVE. Bovendien wordt het teken niet gebruikt voor dezelfrle waren als
die waarvoor het merk is ingeschreven.

!)?- De stelling van Ecodrive dat gevaar voor verwa¡ring bij het publiek zou bestrqn als
bedoeld in de genoemde a¡ü-kelen onder b letu¡t sterk op ae v-otgens Ecodrive
(soort)geliikheid van de wa¡en wruryoor de merken zijn ingesclueven en die waarvoor Axus
het teken 'ALD Ecodrive' gebruikt. Het publiek dat hèt riiæ¿og wil analyseren en
bei'nvloeden komt volgens Ecodrive in aanraking zowel oiãt nu* productãn ah met de
software var¡ Axus. De applicatie van Axus richizich evenals Ecodrive, naar zijstelt, op de
automotive sector en stelt de gebruiker in staat de snelheid en het rijgedrag te cäntroleren.

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 gemotiveeñ. Zij wijst er in dit verband slechts ãp a"t it tt"t
handelsregister als bedrijßomschräving van haar onderneming mede is n"r*"id ,verkoop
van hard- en sofiwøe voor de automotive sector', en dat ae ai'pticatie van Axus eveneens
software is, maar de relcvantie daarvan voor de beoordeling uä n.t verwarringsgevaar van
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merk en teken is niet in te zien. Mede gelet-op de uitvoerig gemotiveerde betwisting van hetbestaan van verwa¡ringsgevaar door.Aius, k- ¿u.*- ¡ridãze procedure niet wordenuitgegaan.

!']!'- voor het gestelde gebruik van het teken ats bedoeld in artikel z-zo lið I onder dBVIE geldt eveneens dat dit in het licht van de betwisting u* a** onvoldoende isgemotiveerd omdat het betoog van Ecodrive er geheel 
"ñuit 

g..t dat de applicatie vanAxus concurreert met de waren toeren- eilof sn-elheia"b"sr"r;rrt voor (vracht)aulo,s ensnelheidscontrole-appøaten voorvoertuigãn. of en zo jJwa¿rom inbreuk zoúbestaan,
uitgaande van de inschrijving van met meik ooor de walen þestellen en apltØaten ioo, h"tverwerken en weergeven v@, gegevens heeft zij niet aangegeven.

Inbreuk op het høtdelsnaatnrecht

4'15' Axus besfüjdt terecht dat de domeinnaam aldecodrive.nl als handelsnaam kanworden aangemerkl op de-webpagina's die via dit adres uorifcu""t 
"üo, À"1*¡,t e**deze naam niet ter eanduiding 

"an 
haar onderneming, maar i"iu""¿u¡ãng van J. ;ñlicatie.voorshands moet dus worden geoordeerd dat geen iãtrcuk wordt g"*"dã op het 

rr

handelsnaa¡nrecht van Ecodrive.

Onrechtmutg handelen

4'16' Slaafse nabootsing van het product van Ecodrive is niet aan de orde omdat een
-tory"t: applicatie niet een nabootsing lcan vormen v¡rn een frsiek product. ook overigenskan het handelen van Axus niet ars onrãchtatig worden *ól"rrt.

Conclrcie en proceskosten

!'17' De gevorderde v-oorzieningen dienen te worden afgewezen. Ecodrive wordt als inhet-ongeläk gestelde partij in de pro-ceskosten veroordeeld.-volgens de opgave van Axusbedragen deze circa € ló.000 en is 95% van deze kosten g".;kt in verband met het deelvan het geschil waarop artiket t0l9h Rv. van toepassing ls.

4.18' Ecodrive heefr bezwaar gemaakt teggn de hoogte van de opgegeven kosten. Zijmeent dat het indicatietarief voor .* r"t rroudig kort g"lins zou moeten worden toegepa$.
Axus meent dat het tarief voor haar niet zou moeten gãtarn 

"n 
stelt dat het tort ledinl inieder geval niet als eenvoudig is aan te merken.

l'19' Nu een bijzondere en overhrigende motivering voor de hoogte van de opgegeven
kosten ontbreekg moet worden uitgegaan van het ¡ndiåtieta¡ief ter vaststelling van de
redelijke en evenredige proceskosten. De door Ecodrive opgegeven proceskosten bedragen
circa € 13.000' Beide partijen hebben dus aanzienlijk meei[olten gemaakt da¡¡ het tarief
voor een eenvoudig kort geding zodatditut 

lt"l eenvoudig ka¡¡ worden aangemerkt. Tegen
9t d:T Axus gcsuggereerde verdeling 95% (lBdeel van de"procedure) en S%(niet IE deel)
heeft Ecodrive geen bezwaar gemaakt. Deze wordt gevolgd.be door ÉcodriveL vergoeden
proceskosten zün dan als volgt te berekenen.
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tE gcsóil

95% van 15.0fl)

nict IE

57ova¡¡52?

grifücrccht

€ 14.250,00

e263s
€ 560,00

Totsal € 14.t36,35

4.20- Axus heeft geen uitvoerbaarverkla¡ing bij voorraad van de
proceskostenveroordeling gevorderd, zodztdit niet wordt bepaald.

5. De beslissing

De voorui eningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Ecodrive in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de züde van Axus
begroot op € 14.836,35

Dit vonnis is gewezen door m¡. P.G.J. de Helj en in het openbaar uitgesproken op
3I augustus 201 I.
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