From; +31263777214 .. Page; 1/10

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civie] recht

zaaknummer gerechtshof 200,084.832
(zaaknummer rechtbank 113377)

arrest van de eerste kamer van 18 september 2012
I de zaak vap

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
Dredging International N.v,

gevestigd te Zwijndrecht, Belgig,

appellante in het principaal hoger beroep,

geintimeerde in het Yoorwaardelijk incidentee] hoger beroep,
hiema: Dredging Internationa,

advocaat: mar. W.A J. Hagen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aznsprakelijkheid
Dredging International Gendringen BV,

gevestigd te 's-Heerenberg, gemeente Montferland,

geintimeerde in het Principaal hoger beroep,

tevens appellante in het Voorwaardelijk incidentee| hoger beroep,
hierna: Dredging Interational Gendringen,

advocaat: mr. F.AM, Kniippe,

1. Het geding in cerste aanleg

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Het verjoop van de procedure blijkt uit;

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 18 maart 2011,

- de memotie van grieven met producties,

- de memorie van antwoord, tevens van voorwaardelijk incidentee] hoger beroep met
producties,

- de producties, ingezonden hamens Dredging Internationa) bij rolbericht van 14 Jjuni 2012
(productie 38) e bij brief van 27 junj 2012 (productie 39) en namens Dredging Internatioal
Gendringen bij rolbericht van 15 Juni 2012 (productie 27) en bij rolbericht van 28 juni 2012
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2.2 ~ Naafloop van de Pleidooien heeft het hof arrest bepaald (op het dossier van

3.2 Dredging International Gendringen is sinds haar oprichting op 3 mej 1999
toeleverancier van baggermateriee], Z0als zandzuigers, Pompstations en baggerpompen. Zy
voert van het begin af aan de handelsnaam Dredging International Gendringen,

Dredgers, Zandzuigers, Saugbagger Dredging equipment
www.dredging-international.com/",

Waarna pas onder de Zoekresultaten de nagp van Dredging International opkomt:
"Dredging !ntemational, welcome
www.dredging comy - Vertaal deze pagina

Capital and maintenance dredging, land reclamation ang port construction
company affifiated with the DEME Group.”
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met hevenvorderingen.
Dredging International maakt er geen bezwaar tegen dat Dredging Internationa) Geudringen
de woorden dredging en internariong] afzonderlijk in haar handelsnaam gebruikt. Zjj verzet
zich er wel tegen dat Dredging International Gendringen in haar handelspaam, e zeker in de

volgens de wet,

relevante publiek. Niet in geschil is dat de internationale baggerbranche een tamelijk
specialistische mariz is, zodat van afnemers, (toe)leveranciers en andere betrolkien Dartijen

mag worden verwache doy zlj de bedrijven die in deze branche actigf zijn, van elkaar weter, to
onderscheiden. Dir geldt temeer omdar beide partifen weliswaar allepe; actief zijn in
dezelfde branche, magy uiteenlopende activiteiten ontplooien. Waar DI (Dredging
International hap) zich hoofdzakelijk bezig houd met hey daadwerkelg'jke baggeren, houdt
DIG (Dredging Internationaj Gendyingen, hop) zich bezig met het leveren vey
baggermaterieel, Dir verschil in bedrijfsactiviteiten blijka ook afdoende it de websites van
DI en DIG. Tor sloy is van belang dut DIG gebruik maaks van ge oevoeging Gendringen, Ust
de naam van de onderneming, de refst vop de website en het Lebruikte briefpapier en logo
blijkt afidoende dat Dicy de handelsnagm Dredging Internationg] Gendringen gebruikr. Mer
deze toevoeging wordy onderscheid gemanks 1ussen de handelsnaam van Dy én die van DIG.”
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onderscheidend Vermogen is vereist, berust dit op een onjuiste lezing. Voor zover do

Weergave van het geschil in rov, 6.1al

die indruk zon welken, blijkt uit rov, ¢.2 (en
bank niet heefy geoordeeld dat de pagm Dredging International
de

volgende) dat de recht
wegens gebrek aan on rscheidend VeImogen niet als handelspaam 20U mogen worden

Verwarringsgevaar (de "beschermingsomvang"). Grief 1 wordt Verworpen,

Nu Drgdging Inte_mational Gendringen haar Wwoonplaats in de zin vap artikel 60 }id 1 EG—

45  De uitdrukking "intellectpels eigendom™ in het TRIPs—Verdxag omvat de
handelsnaam_ Volgens artike] 2 1id van dat verdrag moeten de leden het Unieverdrag van
Parijs naleven. Volgens artikel 8 van het laatste verdrag zal de handelsnaam in ajle landen

der Unie, zonder verplichting tot depot of inschrijving, beschermd worden, onverschillig of

hij al dan niet dee y;

thaakt van een fabrieks— of handelsmerk.

4.7 Methaar grieven 2, 3 en 4 stejt Dredging Internationg] dat aan dit criterium js
voldaan, hetgeen Dredging Internationa] Gendringen gemotiveerd betwist,

48  Hierover oordeelt het hof alg volgt.

Hier vormt dredging

€en vervoeging van het Engelse werkwoord 2o dredge en betekent:

baggeren(d). In samenbang met international betekent het- baggeren(d) internationaal. Dat i
het werkterrein van Dredging International en vormt daarvan cen zekere, maar vanwege de
omgekeerde woordvolgorde Dredging Internationgai bepaald niet een uitsluitend
beschrijvende aanduiding,

49  Naar Dredging Internationa] Gendringen niet heef; bestreden, was de handelsnaam

van Dredging International al een begrip in de internationale baggerwereld toen Dredging

International Gendringen in 1999 werd opgericht, Dredging Intemationa] Gendringen heeft
aangevoerd dat Dredging International in zoverre geen oudere handelsnaamrechten heeft
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overheidsinstellingen Dredging International onder deze handelsnaam hebben aangeschreven
in de jaren 1992 tot epy met 1999,

it een en ander heeft Dredging Internationa] Gendringen njet gemotiveerd bestreden,

ieruit moet worden afgeleid dat de handelsnaam vag Dredging International in 1999 i
Nederiand in voldoende mate bekend was bij in ieder geval een aanmerkelijk aanta]
(potentigle overheids-) opdrachtgevers,

4.10 Dredging Internations] Gendringen heeft €rop gewezen dat in de afgelopen twee
decennia een £root aantal ondernemingen actief is geweest onder een bandelsnaam met e
elementen dredging en international, zodat het publiek daaraan gewend is en zodat zich

Gendringen genoemd:

1 International Association of Dredging Companjes,
2 World Dredging Internations] B.V,

3 Van der Kamp Internationa) Dredging BV,

5 Dredging Support Holland International,
6 Zetes Dredging International BV, i o, en
7 Vesting Dredging Internatiopal B.V.

4.11  Beide partijen zijn, op ujteenlopende schaal, werkzaam binnen dezelfde

baggerbranche, al moet aan Dredging Internationa] Gendringen worden toegegeven dat

partijen in die 2in v, schillende bedrijfsactivitejten verrichten dat Dredging International
rtenl . N

zoals zandzuigers, Pompstations, baggerpompen en ander baggermateriesl. De activiteiten
van partijen zijn complementair, A] za] Dredging Internationa] Gendringen zich meer richten
0op opdrachtgevers ajs baggerbedrijven en Dredging Internationa] meer op opdrachtgevers als
overheidsinstanties et cetera, dit neemt njet weg dat ook leveranciers, werkzoekenden en
andere geinteresseerden, zoals overheidsinstanties, door Dredging International Gendringen's
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zich via de (door haar gekochte) zoekwoorden dredging internationay bovenaan de
Zoekresultaten Op intemet manifesteest en daarmee hagy wervingsgebied (verder) heeft
verruimd naar eep duidelijk internationaa] niveay,

4.15  Naarhet oordeel van het hof vormt dit alles echter geen zodanig gedrag van
Dredging International dat di naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar
Zou zijn met het thans geldend maken van haar handelsnaamrechten. Zakendoen met elkaar
impliceert geen prijsgave van handelsnaamrechten. De afname in 2004 vond plaats toen
Dredging Internationa] Gendringen nog njet bovenaan de Zoekresultaten op internet
verscheen. De andere contracten dateren van na het uvitbrengen van de inleidende
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4.17  Naarhet o
3:13lid 2 BW Opgenomen criterium dat men, in ganmerking nemende de onevenredigheid
tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar
redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Dje situatie doet zich niet voor,
Dredging Intemnationai ontleent aan artike] 5 Handelsnasmwet eep rechtmatig belang om

419 De voorwaarde, waaronder de reconventie werd ingesteld, is vervuld. Dredging
International Gendringen heeft haay vordering in reconventie hierop gebaseerd dat de
gevorderde schadeIOOSstelling op haar plaats is omdat het onredelijk is om in geval van
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420  Hethof oordeelt hierover als volgt.
Dredging Internationa) heeft recht op en belang bij handhaving van haar
handelsnaamrechten Gesteld noch gebleken is dat dit onrechtmatig zou zijn. Het is juist
Dredging Internationaj Gendringen die Jegens Dredging Internationa) onrechtmatig handeit,
Een Jouter beroep op de redelijkheid vormt onvoldoende grondslag. Ook voor eigen schuld

Daarom za] het in reconventie gevorderde worden afgewesen.

421 Dredging International Gendringen heefy &een (voldoende onderbouwde) stellingen
betrokken die, indien bewezen, tot een ander oordeel kunnen leiden, zodat het hof aan haar
ijsaanbod voorbijgast,

5. Slotsom

5.1 Het principaal appel slaagt, zodat het bestreden eindvonnis za] worden vernietigd,
Het Voorwaardelijk incidenteel appel wordt verworpen.

5.2 In conventie za] het gevorderde grotendee)s worden toegewezen, Grief 6 slaagt.
53 De restituﬁevordering is derhalve eveneens toewijsbaar.
54 Hetin voorwaardelijke reconventie gevorderde zal worden afgewezen,

5.5  Alsde overwegend in het ongelijk gestelde partij za] het hof Dredging International
Gendringen in de kosten van bejde instanties veroordelen. Grief 5 slaagt.

De kosten voor de procedure in eerste aanleg aan de zjjde vap Dredging Internationg] worden
begroot op € 341,89 agn verschotten (€ 78,89 voor dagvaarding en € 263 voor griffierecht)
en op (€30.304,96 - € 263 griffierecht =) € 30.041,96 voor salaris overeenkomstig artike]
1019h Ry,

=) € 19.291,67 voor salaris overeenkomstig artikel 1019h Rv. Voor het Voorwaardelijk
incidentee] appel volgt geen prooeskostenveroordeling.

5.6 Alsniet weersproken zal het hof ook de gevorderde wettelijke rente over de
proceskosten toewijzen zoals hiema vermeld.
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6. De beslissing
Het hof, recht doende 1 hoger beroep:
in het principaa] appel:

vernietigt het eindvonnjs van de rechtbank Zutphen van 22 december 2010 i conventie en in
reconventie en doet opnieuw recht:

in conventie:

handelsnasm te staken en gestagkt te houden, waarbij onder gebrmik mede maar njet
uitsluitend verstaan wordt: het gebruik

- op zakelijke stukken,

- Op de website vag Dredging Internationa] Gendringen,

~ in de domeinnaam yan Dredging International Gendringen,

- als metatag of g]5 Google Adworg,

-in routebeschrijvingcn,

- als vermelding jn adressenbestanden ep telefoonboeken (al dan njet digitaal),
-in telefoongesprekken,

- in aandnidingen Op bedrijfspanden of

- it mededelingen tijdens handelsbeurzen;

veroordeelt Dredging Internationa] Gendringen om bignen vier weken na betekening van dit
arrest Google schriftelijk te verzoeken:

- Om per direct de overeenkomst tussen Google en Dredging Internationa Gendringen te
begindigen die ten grondslag ligt aan het verbinden van het Google Adword dredging
International met de website van Dredging Internationa) Gendringen, en

veroordeelt Dredging Internationaj Gendringen tot betaling aan Dredging International van
een dwangsom van € 1.000 per dag of gedeelte daarvan dat Dredging International
Gendringen een of meer van de veroordelingen hierboven in het geheel niet of piet geheel
naleeft, dan wel het verbod geheel of tep dele overtreedt;
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bepaalt dat geen dwangsom meer verbeurd wordt boven een totaalbedrag van € 25 0.000;
in reconventie:
wijst al het gevorderde af;

in het principaal appej voorts:

alles te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening vap dit AITest, en -voor het geval
voldoening binnen bedoelde termijn niet plaatsvinds. te vermeerderen met de wettelijke rente

Veroordeelt Dredging Internationai Gendringen tot terugbetaling aan Dredging International
van de aan Dredging International Gendringen betaalde proceskosten ad € 23 1 72,85,
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling;
verklaart dit arrest tot zover uitvoerbgar bij voorraad:

wijst het meer of anders gevorderde aft

in het voorwaardelijk incidentee] appel:

verwerpt het incidentes] appel,
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