vonnis [nneam van de Koning

RECHTBANK AMSTERDAM

Civiel recht

Zaaknummer: C/13/728279 / HA ZA 23-52
Vonnis van 17 januari 2024

in de zaak van

1. STUDENT VERHUIS SERVICE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,

2. PERROOIJ B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eisende partijen in conventie,

verwerende partijen in reconventie,

hierna SVS en Perrooij te noemen en samen SVS c.s.,
advocaat: mr. R. Kloters te Amsterdam,

tegen

wonende te -

gedaagde partij in conventie,
eisende partij in reconventie,
hierna te noemen:
advocaat: mr. V.F. den Hollander te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 januari 2023, met producties,

- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie, met producties,

- de conclusie van antwoord in reconventie, tevens eiswijziging, met producties,

- de antwoordakte van

- het tussenvonnis van 16 augustus 2023, waarbij een mondelinge behandeling is bepaald,
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 9 november 2023 en de daarin
genoemde stukken.

1::2: Ten slotte is vonnis bepaald.
2 De feiten
21 SVS voert sinds 2008 een onderneming onder de naam ‘Student Verhuis Service’.

Perrooij is bestuurder en enig aandeelhouder van SVS. Student Verhuis Service heeft
sindsdien een vloot van veertig verhuiswagens opgebouwd en is daarmee het grootste
verhuisbedrijf van Nederland. Student Verhuis Service is gevestigd in Amsterdam.
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2.2, Perrooij is houder van de volgende zes Benelux-beeldmerken, die zijn ingeschreven
voor de klassen 35, 37 en 39, waaronder voor (reclame voor) verhuizingen en aanverwante
diensten, alsook voor het vervoer, laden en lossen van goederen. Zij heeft aan SVS een
licentie verleend voor het gebruik van de merken.

STUDENTEN Inschrijvingsdatum 8 mei 2018
VERHUIZERS @

g““E%“E%“‘\\‘\“\—LERS | Inschrijvingsdatum 12 september 2022

Inschrijvingsdatum 28 augustus 2017

STUDENTEN
VERHUIS
SERVICE

»‘?’“ Inschrijvingsdatum 12 september 2022
SRR

STU DEN T Inschrijvingsdatum 11 september 2014

VERHUIS
SERVICE

@ ﬁ““ Q\% \Q&' Inschrijvingsdatum 12 september 2022
ENREREN

2.3. -1eeﬁ op 22 juni 2020 de eenmanszaken Van Veen Verhuizingen en Woning
Ontruimingen Vermeulen ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
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24. |Eheeft op 31 mei 2021 de domeinnaam studentenverhuizersamsterdam.nl
geregistreerd. Hij gebruikt deze domeinnaam om zijn verhuisdiensten aan te bieden.-
voert de verhuizingen zelf uit en maakt daarbij geen gebruik van studenten.

2.5.  Op de website studentenverhuizersamsterdam.nl stond tot 9 januari 2023 het
volgende oranje logo:

STUDENTEN
VERHUIZERS
AMSTERDAM

Ook stond op deze website de volgende afbeelding van een oranje verhuisbus met daarop
hetzelfde logo:

Verder stonden op de website de teksten “beste aanbieder van verhuisdiensten sinds 2008 "
en “10+ jaren Ervaren Verhuizers”.

2.6. p 1 juni 2021 de domeinnaam studentenverhuisliften.nl

geregistreerd biedt op deze website verhuisdiensten aan met behulp van een
verhuislift. Op deze website staat het volgende logo:

@2

O
STUDENTENVERHUISLIFTEN.NL
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20 -heeft in de periode tussen | augustus en 31 oktober 2022 onder meer gebruik
gemaakt van Google Ads met de trefwoorden ’student’, ‘verhuis’ en ‘service’.

2.8.  SVSc.s. heeft op 27 december 2022 na daartoe verkregen verlof conservatoir
leveringsbeslag gelegd op de hiervoor genoemde domeinnamen van

29. SVSecs. heeft-op 4 januari 2023 bericht dat hij inbreuk maakt op haar
merkrechten en hem aansprakelijk gesteld voor de schade die zij daardoor lijdt. Zij heeft
esommeerd deze inbreuk te staken en de domeinnamen aan Perrooij over te dragen.

2.10.  Vanaf 9 januari 2023 is het oranje logo van-op de website
studentenverhuizersamsterdam.nl vervangen door onderstaand blauw logo:

STUDENTEN
VERHUIZERS
AMSTERDAM

De afbeelding van de oranje verhuisbus is verwijderd en vervangen door een andere
afbeelding van een witte verhuisbus met daarop het blauwe logo:

2.11.  De advocaat heeft SVS c.s. in een reactie van 17 januari 2023 op de
sommatie bericht dat

van
m mening is dat geen sprake is van een merk- of
handelsnaaminbreuk. Hij heeft SVS c.s. verzocht het gelegde beslag op de domeinnamen op
te heffen.
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5
3. Het geschil
in conventie
3.1.  SVScs. vordert - samengevat en na eiswijziging - voor zover mogelijk uitvoerbaar

bij voorraad:

[.  voor recht te verklaren dat_met het gebruik van de in de dagvaarding
genoemde tekens onrechtmatig jegens SVS c.s. handelt en heeft gehandeld nu hij
hiermee inbreuk maakt of heeft gemaakt op de merkrechten en/of
handelsnaamrechten van Perrooij althans dat anderszins sprake is van onrechtmatig
handelen;

II.  voor recht te verklaren dat-aansprakelijk is voor de als gevolg van de
hiervoor onder I omschreven handelswijze door SVS c.s. geleden en nog te lijden
schade;

1. -te veroordelen tot vergoeding van de door SVS c.s. geleden schade, nader op
te maken bij staat, dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen
met de wettelijke rente hierover vanaf de dag van de dagvaarding;

V. ¢ bevelen aan SVS c.s. opgave te doen van het totale aantal door hem
gesloten overeenkomsten onder gebruikmaking van de tekens ‘Studenten
Verhuizers Amsterdam’ en/of ‘Studenten Verhuisliften®, onder vermelding van de
datum. locatie en hoogte van de daarmee behaalde omzet;

V. te bevelen aan SVS c.s. opgave te doen van alle door hem onder

gebruikmaking van de Beneluxmerken van Perrooij en/of de handelsnaam ‘Student
Verhuis Service’ van SVS gevoerde Google-Ads-campagnes, onder vermelding van
de periode waarin deze hebben plaatsgevonden, de bijbehorende kosten, de daarmee
behaalde vertoningen, gegenereerde muisklikken, de conversies en de uiteindelijk
gerealiseerde opdrachten;

VI. E: bevelen binnen twee weken na betekening van het vonnis ieder gebruik
van de in de dagvaarding genoemde Beneluxmerken van Perrooij en/of van de
handelsnaam ‘Student Verhuis Service’ van SVS of daarmee overeenstemmende
tekens, waaronder begrepen de tekens ‘Studenten Verhuizers Amsterdam’ en
‘Studenten Verhuisliften’, waaronder mede begrepen de logo’s en domeinnamen
waarin deze zijn opgenomen, inclusief Google-Ads-campagnes, te staken en
gestaakt te houden;

VI. [l te veroordelen aan SVS c.s. een dwangsom te betalen van € 2.500,- per
overtreding van de onder IV, V en VI genoemde bevelen, dan wel voor iedere dag
of dagdeel dat hij daarmee in strijd handelt;

VIIIL. ite bevelen binnen twee weken na betekening van dit vonnis de

domeinnamen studentenverhuizersamsterdam.nl en studentenverhuisliften.nl over te

dragen aan SVS c.s. en daartoe alle noodzakelijke medewerking te verrichten,

waaronder begrepen maar niet beperkt tot het in bezit stellen van SVS c.s. van de

voor de overdracht benodigde verhuistokens, het invullen van (elektronische)

formulieren en het anderszins (elektronisch) verlenen van toestemming tot

overdracht aan de Stichting Internet Domeinnaamregistratic Nederland en/of aan de
n hosting provider, op straffe van een dwangsom;

IX. “e veroordelen in de volledige werkelijke proces- en nakosten;

X.  alle voorzieningen te treffen die de rechtbank in goede justitie aangewezen acht, al

dan niet verzwaard met een dwangsom.
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3.2.  SVS c.s. stelt daartoe - kort weergegeven - het vo]gende.-maakt inbreuk op
de merk- en handelsnaamrechten van SVS c.s. door zonder toestemming gebruik te maken
van de logo’s en domeinnamen maakt hiermee inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b
BVIE. gebruikt deze tekens immers voor dezelfde diensten als waarvoor de merken
zijn ingeschreven en er is sprake van een zodanige overeenstemming tussen de merken en
de tekens dat bij het relevante publiek (indirecte) verwarring kan ontstaan. Daarnaast maakt
et het gebruik van de domeinnamen inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE.
rekt namelijk met de domeinnamen ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van
! !evat

de merken en doet daaraan afbreuk. Hier is geen geldige reden voor. Ook handelt in
strijd met artikel 5 Handelsnaamwet omdat hij een handelsnaam voert die een mer
waarop SVS c.s. recht heeft, of aanduidingen die van de merken slechts in geringe mate
afwijken, waardoor verwarring over de herkomst van de doo angeboden diensten
te duchten is. Verder maakt ich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken in de zin
van anilﬁb lid 3 en 6:193c lid 1 sub f BW, waarmee hij onrechtmatig handelt jegens

SVScs. moet de schade vergoeden die SVS c.s. door zijn onrechtmatig handelen
heeft geleden en de domeinnamen aan haar overdragen om te voorkomen dat deze verder op
schadelijke wijze worden gebruikt.

3.3. Hvoer’( verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van SVS c.s. in de kosten van deze

procedure.

3.4. -voert - kort weergegeven - het volgende aan.-maakt geen inbreuk op -
de merk- of handelsnaamrechten van SVS c.s. De merken bevatten beschrijvende

woordelementen samen met een kleurgebruik en beeldelement dat een klein onderdeel van
het merk uitmaakt. Het merk moet daarom louter beschrijvend worden geacht. Om deze
reden hebben de merken een beperkt onderscheidend vermogen en een zeer geringe
beschermingsomvang. Er is geen sprake van verwarringsgevaar.mrekl geen
ongerechtvaardigd voordeel en ook wordt geen afbreuk gedaan aan het onderscheidend
vermogen of de reputatie van de merken. betwist dat hij de naam Studenten
Verhuizers Amsterdam of Studenten Verhuisliften als handelsnaam gebruikt. Daarnaast lijkt
de *Studenten Verhuizers Amsterdam’ niet op ‘Student Verhuis Service’ en bestaat er geen
verwarringsgevaar. SVS c.s. probeert de beschrijvende term ‘Student(en)’ in de
verhuisbranche te monopoliseren, wat onwenselijk is.

3.5.  Opde stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

In voorwaardelijke reconventie

3.6. -vordert - samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- op voorwaarde dat enig deel van de eis van SVS c.s. en Perrooij wordt toegewezen,
de merken nietig te verklaren voor (een deel of) alle waren waarvoor ze zijn
ingeschreven en doorhaling daarvan te bevelen, waarbij het vonnis zodra het in
kracht van gewijsde is gegaan geldt als machtiging om doorhaling bij het BBIE te
verzoeken;

- SVS§ c.s. en Perrooij te veroordelen in de proces- en nakosten op grond van artikel
1019h Ry, te vermeerderen met rente.
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3.7: *gtelt daartoe - kort weergegeven - dat de beeldmerken vervallen moeten
worden verklaard vanwege non-usus op grond van artikel 2.27 lid 2 BVIE voor alle
geregistreerde categorieén, Ook moeten de merken op grond van artikel 2.2bis lid | onder b
BVIE nietig worden verklaard, omdat zij elk onderscheidend vermogen missen.

3.8.  SVS c.s. voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid van- dan wel
tot afwijzing van zijn vorderingen, met veroordeling va in de volledige proces- en
nakosten. SVS c.s. voert aan dat op het moment waaro zijn eis in reconventie
instelde alleen de merken met registratiedatum 28 augustus 2017 en 11 september 2014
gebruiksplichtig waren. Het merk met registratiedatum 11 september 2014 wordt normaal
gebruikt. SVS c.s. heeft haar eis in conventie verminderd en doet niet langer een beroep op
het merk met registratiedatum 28 augustus 2017. Daarom kan de door -gestelde
voorwaarde voor zijn reconventionele vordering zich voor dat merk niet langer
manifesteren, aldus SVS c.s.

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

in conventie

4.1.  SVS c.s. komt in deze procedure op tegen ieder gebruik door -van de
aanduidingen ‘Studenten Verhuizers Amsterdam’ en ‘Studenten Verhuisliften’ en meer in
het bijzonder de domeinnamen studentenverhuizersamsterdam.nl en
studentenverhuisliften.nl en de logo’s als afgebeeld onder randnummer 2.5, 2.6 en 2.10. Ook
maakt SVS c.s. bezwaar tegen het gebruik van haar bedrijfsnaam in Google Ads. Haar
vorderingen zijn in de eerste plaats gebaseerd op de merkrechten van Perrooij. Daarnaast
doet zij een beroep op handelsnaamrechten en op oneerlijke handelspraktijken.

Merkinbreuk
42.  De rechtbank zal eerst de gestelde merkinbreuk beoordelen.

4.3.  SVSc.s. doet in deze procedure (na vermindering van eis) een beroep op vijf
Benelux-beeldmerken. Elk van deze beeldmerken bevat de woordelementen “studenten
verhuizers”, “studenten verhuis service” of “student verhuis service”. Deze woorden zijn
beschrijvend voor de dienst die SVS aanbiedt, te weten verhuizingen uitgevoerd door
studenten. Inschrijving van deze combinatie van woorden als woordmerk zou door het

BVIE dan ook zijn geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. Het zijn de
beeldelementen die de merken hun onderscheidend vermogen geven.

4.4.  Dit brengt mee dat SVS c.s. aan de merken geen bescherming kan ontlenen tegen
gebruik in het economisch verkeer van de woorden “studenten verhuizers”, “studenten
verhuis service”, “student verhuis service” of daarmee overeenstemmende
woordcombinaties. Dit geldt ook voor het gebruik van deze woorden in een domeinnaam of
als trefwoord bij Google Ads. Een ander oordeel zou ertoe leiden dat via de achterdeur toch

een monopolie wordt verkregen op deze beschrijvende aanduidingen. De rechtbank sluit
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zich in zoverre aan bij de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
van 9 februari 2016 in de zaak die SVS had aangespannen tegen twee andere concurrenten.'

4.5.  Tijdens de zitting heeft SVS c.s. aangevoerd dat de merken van SVS c.s. inmiddels
zijn ingeburgerd. De rechtbank begrijpt dit standpunt aldus dat SVS c.s. meent dat het
woordelement “student verhuis service” door intensief gebruik (merkenrechtelijk relevant)
onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dit standpunt slaagt niet. SVS c.s. heeft
weliswaar producties ingediend om het gebruik van de (beeld)merken te bewijzen, maar dat
is niet voldoende om inburgering van de beschrijvende aanduiding “student verhuis service”
in het Nederlandstalig deel van de Benelux aan te tonen.

4.6.  Wel kan SVS c.s. op grond van haar merken optreden tegen het gebruik door-
van het logo, afgebeeld onder 2.5. Dit wordt hierna toegelicht.

4.7. Artikel 2.20 lid 2 aanhef en onder b BVIE geeft een merkhouder — kort gezegd — het
recht iedere derde te verhinderen gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of
overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor gelijke of
overeenstemmende waren of diensten, indien daardoor bij het publiek gevaar voor
verwarring bestaat.

4.8. Het bestaan van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld aan de hand
van de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek (in dit geval:
potenti€le afnemers van verhuisdiensten). Hierbij moeten alle relevante omstandigheden van
het concrete geval in acht worden genomen, met name de mate van overeenstemming tussen
het merk en het teken, de (mate van) overeenstemming van de betrokken waren of diensten
en het — intrinsiek of door gebruik verkregen — onderscheidend vermogen van het merk. De
mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt bepaald aan de hand van een
visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking, waarbij in het bijzonder rekening moet
worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Deze globale
beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang
tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de
conflicterende tekens c.q. soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking
hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten
worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en
omgekeerd. Eerst als sprake is van ten minste enige mate van overeenstemming tussen het
merk en het betrokken teken, moet de vraag worden beantwoord of verwarringsgevaar
bestaat.

4.9. -heeft gebruik gemaakt van drie verschillende logo’s, hieronder nogmaals
afgebeeld naast een van de beeldmerken van SVS c.s.

' Vzr. rb. Den Haag, 9 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1182.
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4.10. De rechtbank zie te mate van (visuele) overeenstemming tussen het
bovenste oranje logo valﬂen het weergegeven beeldmerk van SVS c.s. Hoewel de
illustraties verschillen (een studentenbaret tegenover een verhuizer), levert het gebruik van
drie gestapelde woorden in kapitalen, geplaatst naast een eenvoudige illustratie in
combinatie met de kenmerkende oranje kleur eenzelfde totaalindruk op. Het is moeilijk voor
te stellen dat deze overeenstemming op toeval berust.

4.11. Niet in geschil is da-het oranje logo in het economisch verkeer voor
dezelfde diensten heeft gebruikt als waarvoor het beeldmerk van SVS c.s. is ingeschreven.
Een en ander in samenhang bezien, is de rechtbank van oord ij het relevante publiek
verwarringsgevaar bestaat door het gebruik van dit logo doow Met betrekking tot dit
logo is dan ook sprake van een merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 aanhef en onder
b BVIE.

4.12.  Dit geldt niet voor de twee andere logo’s. Door het ontbreken van de kenmerkende
oranje kleur, kent het tweede (blauwe) logo visueel nog slechts een geringe mate van
overeenstemming met het beeldmerk van SVS c.s. De begripsmatige gelijkenis tussen de
woorden “student verhuis” en “studenten verhuizers” komt in deze beoordeling geen
gewicht toe, aangezien deze woorden louter beschrijvend zijn. Nog geringer is de
overeenstemming tussen het beeldmerk en het derde logo. De enige gelijkenis betreft hier
het gebruik van de kleur oranje en het gebruik van kapitalen. De opmaak en de illustraties
stemmen in het geheel niet overeen en maken dat de totaalindruk afwijkend is. De rechtbank
ziet voor deze logo’s geen verwarringsgevaar en de logo’s leveren dus geen merkinbreuk
op, ook niet op een van de andere beeldmerken van SVS c.s.
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4.13. Het voorgaande betekent da!lleen met het oranje logo inbreuk heeft
gemaakt op de merkrechten van SVS'C.s.

Inbreuk handelsnaamrechten

4.14. Vervolgens komt de rechtbank toe aan de vraag of-inbreuk maakt op de
handelsnaamrechten van SVS.

4.15.  Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam 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 voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de
plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te
duchten is.

4.16. ”telt dat hij ‘Studentenverhuizers Amsterdam’ en ‘Studenten Verhuisliften’
niet als handelsnamen voert maar slechts gebruikt als domeinnaam. Alleen al om die reden
zou van een handelsnaaminbreuk geen sprake kunnen zijn. Volgens-vocn hij als
handelsnaam Van Veen Verhuizingen. Hij verwijst naar de vermelding hiervan op zijn
facturen en op zijn inschrijving in het handelsregister.

4.17.  Dit verweer gaat niet op. Van gebruik als handelsnaam is sprake als die naam ter
aanduiding van de onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt, waarbij een zekere
continuiteit en bekendheid vereist zijn. Het voeren van een handelsnaam kan op
verschillende manieren gebeuren — bijvoorbeeld in reclames, bovenaan briefpapier, in een
logo of als domeinnaam — maar niet ieder gebruik van een naam in combinatie met een
onderneming is als handelsnaamgebruik aan te merken. Rekening moet worden gehouden
met de perceptie van het relevante publiek.

4.18. Uit de overgelegde producties blijkt dat-de namen ‘Studenten Verhuizers
Amsterdam’ en ‘Studenten Verhuisliften’ niet alleen gebruikt als domeinnaam, maar ook in
zijn logo’s en in de tekst op zijn websites. Bij bezoekers van die websites wordt daardoor de
indruk gewekt dat zij van doen hebben met een onderneming onder de naam ‘Studenten
Verhuizers Amsterdam’ respectievelijk ‘Studenten Verhuisliften’.‘ebruikt de
namen ‘Studenten Verhuizers Amsterdam’ en ‘Studenten Verhuisliften’ dan ook als
handelsnaam. Daaraan doet niet af dat hij zijn onderneming in het handelsregister heeft
ingeschreven onder de naam Van Veen Verhuizingen en dat hij facturen verstuurt onder
deze naam.

4.19.  Vervolgens moet worden beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar, Of
verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle
omstandigheden van het geval. Daarbij komt het aan op een globale beoordeling van de
volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken in
relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval,
waaronder de mate van onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.

4.20. Zoals hiervoor onder 4.3 al overwogen zijn de woorden “student verhuis service”
beschrijvend voor de dienst die SVS aanbiedt. De mate van onderscheidend vermogen van
de handelsnaam van SVS is dus minimaal. Daar staat tegenover dat SVS c.s. onbetwist heeft
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gesteld dat zij in vijftien jaar tijd is uitgegroeid tot het grootste verhuisbedrijf van
Nederland, jaarlijks een half miljoen euro uitgeeft aan (online) marketing en dat haar vloot
van veertig opvallende oranje verhuiswagens voorzien van de handelsnaam door het hele
land te zien is. Daaruit leidt de rechtbank af dat in ieder geval een deel van het relevante
publiek in Nederland de naam ‘Student Verhuis Service’ in verband zal brengen met de
onderneming van SVS en dat haar handelsnaam dus een zekere mate van onderscheidend
vermogen heeft verkregen en daarmee enige bescherming toekomt.

4.21.  Deze bescherming reikt niet zover dat SVS c.s. kan optreden tegen ieder gebruik
van de woorden ‘student(en)’ en ‘verhuis’/’verhuizers’ als onderdeel van een handelsnaam.
Het moet voor concurrenten van SVS in beginsel mogelijk zijn een vergelijkbare dienst te
leveren (verhuizing door of voor studenten) en zich daarbij te bedienen van een
handelsnaam die deze dienst beschrijft.

4.22. In het geval van -echter, komt aan deze zogenaamde ‘vrijhoudingsbehoefte’
geen doorslaggevend gewicht toe. iedt immers geen verhuisdiensten voor of door
studenten aan_Hij is geen student en voert alle verhuizingen zelf uit. Aangenomen moet
worden dat-de namen ‘Studenten Verhuizers Amsterdam’ en ‘Studenten
Verhuisliften” niet heeft gekozen om zijn eigen dienst te beschrijven maar slechts om aan te
haken bij de bekendheid en reputatie van SVS en haar bedrijfsconcept. De rechtbank betrekt
hierbij de volgende omstandigheden:
heeft op zijn website een overeenstemmend logo gebruikt, de huiskleur
oranie van SVS toegepast en een afbeelding van een oranje verhuisbus geplaatst;
- iheeft verkeer naar zijn websites gegenereerd door te adverteren met de
trefwoorden “student”, “verhuis” en “service”, zodat zijn websites bovenaan de
Google zoekresultaten verschenen wanneer een internetgebruiker zocht op de
handelsnaam van SVS;
eeft op zijn website in strijd met de waarheid vermeld dat zijn onderneming
al sinds 2008 verhuisdiensten zou aanbieden (het jaar waarin SVS is opgericht).

4.23. Weliswaar zijn de door-gekozen namen niet identiek aan de handelsnaam
van SVS§, maar er bestaat wel een grote mate van visuele en begripsmatige
overeenstemming tussen enerzijds ‘Student Verhuis Service’ en anderzijds ‘Studenten
Verhuizers Amsterdam’ respectievelijk ‘Sty Verhuisliften’. Daarbij weegt ook de
visuele presentatie van de namen in de doomwruikte logo’s mee. Ten slotte kan
worden opgemerkt dat beide bedrijven gevestigd zijn in Amsterdam.

4.24.  Onder deze omstandigheden bestaat een reéel risico dat het publiek (potentiéle
afnemers van verhuisdiensten) de onderneming van verwart met de onderneming
S of veronderstelt dat de ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden.
heeft niets gedaan om dit gevaar voor verwarring tegen te gaan; hij heeft dit juist
bewust in de hand gewerkt. Het verwarringsgevaar heeft zich blijkens de stellingen van SVS
ten minste één maal verwezenlijkt, toen SVS bij een klant aankwam die intussen al verhuisd
bleek te zijn door

4.25. De rechtbank is dan ook van oordeel dat-door het gebruik van de
handelsnamen ‘Studenten Verhuizers Amsterdam’ en ‘Studenten Verhuisliften’, waaronder
begrepen het gebruik als domeinnaam, inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaamrechten
van SVS,
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Oneerlijke handelspraktijken

4.26. Ten slotte heeft SVS c.s. aangevoerd dat Hzich schuldig maakt aan oneerlijke
handelspraktijken in de zin van artikel 6:193b lid 3 en 6:193c¢ lid 1 sub f van het Burgerlijk
Wetboek.

4.27. Vast staat dat- in strijd met de waarheid op zijn website heeft vermeld dat
zijn onderneming al sinds 2008 de beste verhuisdiensten zou aanbieden en meer dan 10 jaar
verhuiservaring zou hebben. In hoeverre deze onjuiste mededelingen een oneerlijke
handelspraktijk in de zin van de wet opleveren behoeft echter geen nadere bespreking,
aangezien SVS c.s. hieraan geen vordering heeft gekoppeld. .

Vorderingen

4.28. Gelet op het voorgaande, zal de rechtbank voor recht verklaren dat-inbreuk
heeft gemaakt op de merk- en handelsnaamrechten van SVS c.s. en aansprakelijk is voor de
schade die SVS c.s. daardoor heeft geleden.

4.29. SVS c.s. verzoekt daarnaast om een schadevergoeding, nader te begroten in een
aparte procedure (schadestaat). Voor toewijzing van die ering moet de mogelijkheid dat
SVS c.s. schade heeft geleden door het handelen van voldoende aannemelijk zijn
gemaakt. Aan die (lage) drempel is voldaan. SVS c.s. heeft in ieder geval één geval
genoemd waarin daadwerkelijk verwarring is opgetreden, waarbij een klant die eerder
opdracht aan SVS had gegeven zich - zonder het te beseffen - heeft laten verhuizen door
h\/oor zover SVS c.s. daardoor winst is misgelopen, zou veroordeeld kunnen
worden om dit bedrag als schadevergoeding te betalen.

4.30. De vorderingen tot opgaaf van informatie (vorderingen IV en V) zullen worden
afgewezen. Deze vorderingen hebben geen betrekking op de merkinbreuk (het logo) maar
op de handelsnaaminbreuk. De Handelsnaamwet kent geen verplichting om informatie te
verstrekken over (mogelijke) inbreuken. Artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn is niet
geimplementeerd in de Handelsnaamwet.

431. De rechtbank za-gebieden ieder gebruik van het onder 2.5 aﬁde logo

en de twee handelsnamen te staken en gestaakt te houden. Het gebruik door van de
trefwoorden “student”, “verhuis” en “service” in Google Ads vormt op zichzelf geen
handelsnaamgebruik, zodat hiertegen geen apart verbod zal worden uitgesproken.

4.32. Ten slotte heeft SVS c.s. overdracht van de domeinnamen gevorderd. Deze
vordering wordt toegewezen. Met het gebruik van de domeinnaam
studentenverhuizersamsterdam.nl en studentenverhuisliften.nl heeft-inbreuk gemaakt
op de handelsnaamrechten van SVS. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen - de
domeinnaam beschrijft niet zijn eigen dienst en hij haakt hiermee slechts aan - heeft F
geen rechtmatig eigen belang bij deze domeinnamen. De rechtbank ziet daarin aanleiding
om de overdracht van deze domeinnamen te gelasten.

4.33. De gevorderde dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd tot de bedragen
genoemd in de beslissing.
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Proceskosten

4.34. -wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de
proceskosten in conventie.

4.35. SVS c.s. vordert een veroordeling op grond van artikel 1019h Rv en heeft daartoe
een specificatie overgelegd voor een bedrag van € 24.276,59 in conventie.

4.36. De onderhavige zaak is in overwegende mate een zaak ter handhaving van
intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en
evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht
bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden
geacht redelijk en evenredig te zijn. De rechtbank is van oordeel dat deze zaak valt onder
categorie [[.a. (normale bodemzaak) met een maximumtarief van € 17.500,-. Het bedrag
waarop SVS c.s. aanspraak maakt gaat dit bedrag te boven, maar er is geen aanleiding meer
dan het maximum toe te wijzen.

4.37. De proceskosten aan de zijde van SVS c.s. worden dus als volgt vastgesteld:

- kosten van de dagvaarding € 104,02
- griffierecht € 676,00
- salaris advocaat € 17.500,00
Totaal € 18.280,02.

4.38. De gevorderde veroordeling in de nakosten is toewijsbaar voor zover deze kosten op
dit moment kunnen worden begroot. De nakosten worden dan ook toegewezen op de wijze
zoals in de beslissing vermeld.

In reconventie

4.39. Aangezien de vordering in conventie gedeeltelijk wordt toegewezen en daarmee de
voorwaarde voor de reconventionele vordering is ingetreden, zal de rechtbank de vordering
van-in reconventie beoordelen.

4.40. -wil vervallen-/nietigverklaring van de merkrechten van SVS c.s. vanwege
non-usus en vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen.

Gebrek aan onderscheidend vermogen

441. -doet een beroep op artikel 2.2bis lid | onder b BVIE. Op grond van dat
artikel kunnen merken nietig worden verklaard die elk onderscheidend vermogen missen.
stelt dat de merken van Perrooij, of in ieder geval de woordelementen daarvan,
eschrijvend zijn voor de diensten waarvoor deze zijn ingeschreven en dat de merken
daarom voor die diensten nietig moeten worden verklaard.

4.42. Het beroep van -op artikel 2.2bis lid 1 onder b BVIE slaagt niet. De merken
van Perrooij zijn beeldmerken en geen woordmerken. De combinatie van de verschillende
elementen - de woorden, de illustratie van de studentenbaret en de oranje kleur - maken dat
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de merken voldoende onderscheidend vermogen hebben voor de waren en diensten
waarvoor zij zijn ingeschreven.

Non-usus

4.43. Artikel 2.27 lid 2 jo artikel 2.23bis BVIE bepaalt dat een merkrecht vervallen kan
worden verklaard indien de houder van dat merk gedurende een ononderbroken periode van
vijf jaar zonder geldige reden in het Benelux-gebied geen normaal gebruik heeft gemaakt
van dat merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

4.44. gene die zich op verval van het recht wegens niet-normaal gebruik beroept, in dit
gevaﬁ moet gemotiveerd stellen dat het merk niet normaal is gebruikt. Het is dan
vervolgens aan de merkhouder, Perrooij, om bewijs van normaal gebruik te leveren.

4.45. Door Perrooij is terecht aangevoerd dat slechts voor twee van haar beeldmerken de -
vijfjaarstermijn al is afgerond op het moment van instellen van de eis in reconventie,
namelijk de merken met als registratiedatum 28 augustus 2017 en 11 september 2014,

4.46. Ter zitting heeft erkend dat het beeldmerk met registratiedatum 11
september 2014 wel normaal is gebruikt. Dit merk wordt dan ook niet vervallen verklaard.

4.47. -heeft gemotiveerd gesteld dat het merk met registratiedatum 28 augustus
2017 niet normaal is gebruikt gedurende de vijfjaarstermijn. De rechter gaat echter niet over
tot vervallenverklaring van dit merk. SVS c.s. heeft in conventie (na eisvermindering) dit
merk niet langer aan haar eis ten grondslag gelegd, zoda(Faan een
vervallenverklaring geen verweer kan ontlenen. Gelet op de verdere uitkomst van deze
procedure in conventie, hee ook anderszins geen zelfstandig vermogensbelang bij
een vervallenverklaring van dit merk.

4.48. De vorderingen in reconventie worden afgewezen.
Proceskosten

4.49.  De rechtbank ziet aanleiding de proceskosten in reconventie te compenseren, in die
zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. De reden daarvoor is dat het geschil in
reconventie voor een deel (beroep op gebrek aan onderscheidend vermogen) samenvalt met
het geschil in conventie en dat voor het andere deel (non-usus) SVS c.s. de vordering over
zichzelf heeft afgeroepen door zich aanvankelijk op een merk te beroepen waarvan zij
gedurende vijf jaar geen gebruik had gemaakt.

5. De beslissing
De rechtbank

in conventie

5.1.  verklaart voor recht dat!met het gebruik van het onder 2.5 afgebeelde logo
onrechtmatig jegens Perrooij heeft gehandeld, nu hij hiermee inbreuk heeft gemaakt op het
merkrecht van Perrooij;
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5.2.  verklaart voor recht dat-met het gebruik van de handelsnamen Studenten
Verhuizers Amsterdam en Studenten Verhuisliften onrechtmatig heeft gehandeld jegens
SVS, nu hij hiermee inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaamrechten van SVS;

5.3.  verklaart voor recht daFaansprakelijk is voor de als gevolg van de hiervoor
onder 5.1 en 5.2 omschreven handelswijze door SVS c.s. geleden en nog te lijden schade;

5.4. veroordeelt-tot betaling aan SVS c.s. van een schadevergoeding, nader op te
maken bij staat;

55, bcveelt- binnen twee weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik te
staken en gestaakt te houden van het onder 2.5 afgebeelde logo, de handelsnamen Studenten
Verhuizers Amsterdam en Studenten Verhuisliften en de domeinnamen
studentenverhuizersamsterdam.nl en studentenverhuisliften.nl;

5.6. veroordeelt!m aan SVS c.s. een dwangsom te betalen van € 500,00 voor
iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de onder 5.5 uitgesproken veroordeling
voldoet, tot een maximum van € 25.000,00 is bereikt;

5.7.  beveelt binnen twee weken na betekening van dit vonnis de domeinnamen
studentenverhuizersamsterdam.nl en studentenverhuisliften.nl over te dragen aan Perrooij en
daartoe alle noodzakelijke medewerking te verrichten om deze overdracht te effectueren,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot het in bezit stellen van Perrooij van de voor de
overdracht benodigde verhuistokens, het invullen van (elektronische) formulieren en het
anderszins verlenen van toestemming tot overdracht aan de Stichting Internet
Domeinnaamregistratie Nederland en/of aan de betrokken hosting provider;

5.8. veroordeelt-om aan Perrooij een dwangsom te betalen van € 500,00 voor
iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de onder 5.7 uitgesproken veroordeling
voldoet, tot een maximum van € 25.000,00 is bereikt;

5.9. veroordeelt-in de proceskosten, aan de zijde van SVS tot dit vonnis
vastgesteld op € 18.280,02;

5:10. veroordeel[—in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 173,00 aan salaris advocaat,

- te vermeerderen met € 90,00 aan salaris advocaat en met de explootkosten als-niet
binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens
betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden;

5.11.  verklaart dit vonnis wat betreft de onder 5.4 t/m 5.10 genoemde beslissingen
uitvoerbaar bij voorraad;

5.12.  wijst het meer of anders gevorderde af;
in reconventie

5.13.  wijst de vorderingen af;
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5.14.  compenseert de kosten van de procedure tussen partijen, zodat iedere partij de eigen
kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.T. Hylkema, rechter, bijgestaan door mr. J.M. Eisenhardt,
griffier, en in het openbaar uitgesproken door mr. J.W. Bockwinkel op 17 januari 2024.
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