RECHTBANK UTHECHT

Sector handclé— en familierecht

. zaaknummer / rolnummer: 282297 / HA ZA 10-395 .

Vohnis van 29 december 2010

| .indezaakvan B

mede handelende onder de naam

" wonende en zaakdoende te Bussum,
 eiser in conventie, -

verweerder in reconventie, -

~. advocdat mr. R M..van Rompaey te Breda,

tegen .

-de stxchtmg :
- HARMONISATIE KWALITEITSBEOORDEL[NG IN DE ZORGSECTOR

gevestigd te Utrecht,

gedaagde in conventie,

eiseres in IeCOnVCIlUC . ; . )
~advocaatmr JM. van NoonteUtrecht . . .

Partijen zullen Kierna | _ende Stichtihg genoemd worden.

1. De procedure

L Het verloop van de procedure Blijkt uit:

" - het tussenvonnis van 21 april 2010

- het proces-verbaal van comparitie van 31 augustus 2010 ter gelegenhcxd waarvan p&l’tljen o
(de grondslag van) hun eis hebben gcwl_)zlgd : Do

12. Ten slotte is vonnis bcpaald.

- 2. . De feiten

2.1, ‘sdrijftonderde naam* ______ __’een ondememng dxe zich .
bezig houdt met het begeleiden van zorgxnstellmgen bij het proces tot certificatie van hun -
kwaliteitsmanagementsystemen overeenkomstig de door de Stichting vastgestelde normen
(hiemna te noemen: de HKZ-normen). In dit kader heeft hij op 4 maart 2009 een aanvraag.

- gedaan voor inschrijving in het Bénelux Merkenregister voor de klassen 35, 41 en 42
(reglsu'attenunnner 1177242) van et volgende mdwnduele beeldmerk ' :
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22 - Opdewebsitevani _  (www. ) ,';) komen de volgende *
zinsneden voor: e
-“Nieuw: .. _ 'is HKZ-partner van Mel'IZIS

. -“Voor implementatie van het HKZ. certificatieschema in uw praktijk is ons “HKZ
Implementaticpakket* hét praktische en betaalbare instrument.” ;

" - “Bestel HKZ-pakket”. o L o
- “Klik hier om het HKZ—lmplcnwntatlepakket te bestellen.” .- LT e
-“Voor Fysiotherapiepraktijken is het I-H(Z-xmplcmentanepakket de meest succesvolle en .
_ betaalbare methode voor certificering gebleken. -
- “Wat betekent het HKZcertificatieschema voor u als praktijkhouder?” -

- -adviseert en begeleidt fysiotherapiepraktijken bij de opzet en

" implementatie van het HKZ-certificatieschema.”
L - zorgt, samen met u als fysiotherapeut, met behulp van het HKZ

-

certificaticschema dat uw praktijk mzxchtclxjk isen eenvoudlg te besturen is.”.

2. 3 De Stichting houdt zich bezlg mct het vaststellen van de HKZ-normén, het

_ verstrekken van informatie daarover en het houden van toezicht op het certificatieproces. In
“dit kader heeft zij de volgende merken gedeponeerd in Benelux Merkenregnster

.-op 14 november 2003 het volgende collectleve beeldmerk

voor de Klassen 35,41, 42 44 en 45 (rchstratlenummer 0750023); .
-op 14 novembcr 2003 het volgende collectieve beeldmerk:

PAR'('NER

voor de Klassen 35,41, 41 42endd (reglstmtnenunmcr 0750022); . ' o
- op 7 augustus 2009 het individuele woordmerk HKZ voor de klassen 35,41, 42 44 en 45

: (reglstratlenununer 0867674);
-op 26 rei 2010 het collectieve woordmerk HKZ voor de klassen 35, 41, 42 44 en 45

(reglstratlenummr 0882073).

3. Het gesclnl

in conventie ‘.
3.0 ' \wordert (samengevat) na enéqungmg dat de rechtbank:
. primair: - - het individuele woordmerk HKZ van de Suchtmg metlg
o S , verklaart, e s R
" subsidiair: ’ - de collectieve beeldmerken ISO 9001 HKZ¢n HKZ PARTNER-. .

vervallen verklaart
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.- Voor zover het collectieve woordmerk HKZ van de Stichting...© ...
tijdens het verloop van de procedure wordt ingeschrevers: dit -
. . collectief beeldmerk vervallen verklaart, .~ - .- .. -
primair en subsidiair: - de-Stichting beveelt voomoemde merkinschrijvingen door te
halen, . M . A
. - de Stichting verbiedt om zich op grond van haar merkemte : - ;i L
verzetten tegen het gebruik door Jvan de term “HKZ- ;" - .
specialist”, en meer in het bijzonder tegen het gebruik van het ;
. beeldmerk “HKZ Specialist”, ~ = - S
~- een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, en met. " - .
veroordeling van de Stichting in-de proceskosten conform artikel Lo
“1019h Rv, nakosten en wettelijkerente. . - . - o

132. " De Stichting voert verweer.
33, Opde stellingen van partijen wordt ‘hiema,tvob.r zover van belang, nader 'i'ngcg‘;ian_.: 2 .'_- AR
. in'reconventie | | '

34. © De Stichting vordert - samengevat - na eiswijziging in reconventie dat de
_ rechtbank: Lo o P P
C -y pveroordeelt om iedere inbreuk op de merkrechten van de Stichting te staken en -
gestaakt te houden, waaronder het gebruik of de registratic van handelspamen; . © -
- domeinnamen en merken met daarin vervat het element HKZ, alsmede elk gebruik van het: .
teken HKZ met daaraan-gekoppeld een specificatie van de dienstverlening of de. ™" Lo T

- hoedanigheid van " zoals HKZ-specialist, HKZ partner, HK Z-pakketen HKZ- * . " !
.. lmplementatiepakket en vergelijkbare samenwerking tussen partijen suggererende '

uitdrukkingen,’ _ . R _ ' : -

veroordeelt het onrechtmatig handelen jegens de Stichting te staken en' gestaakt te-

- *beveelt de merkaanvraag voor het merk HKZ-specialist (aanvraagnummer -
" 1177242) in te trekken, g . e ' oL
- een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom eri veroordeling in de
proceskosten conform artikel 1019h Rv. ' :

- 3.5. ' woert verweer. Op de stéllingeh van partijen wordt hierna, voor zover van . - .
" belang, nader ingegaan. = - .

4. - - De beoordeling

- in conventie L B o : '

. De vordering tot nictigverklaring van het indiiriduelc womdmeﬂc HKZ '

41.  Ter onderbo.uw_ing. van zijxi vordering tot ﬁietigverklaring van het individuele. .

- woordmerk HKZ van de Stichting heeft aangevoerd dat dit merk-onderscheidend IR

‘Vermogen mist, nu dit niet als onderscheidingsteken wordt gebruikt, maar alleen als - .
kwaliteitsaanduiding (keurmerk). - o PR
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42, Benmerk heeft ondérscheidend vermogen indien het zich leent ofn de dienist .
waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde ondememing te.
identificeren en dus om déze dienst.van die van andere ondernemingen te onderscheiden. .

43.  'Hetonderhavige individuele woordmerk is door de Stichting onder ineer o
‘ geregistreerd voor het verstrekken van informatie inzake gezondheidszorg in verband met -
kwaliteitscontrole, alsmede voor het organiseren van bijeenkomsten en het uitgeven van. . 7 o
. drukwerken, In dat kader wordt dit woordmerk ook door de Stichting als zodanig gebruikt,” =~ ..
onder meer op haar website. De vrasg die beantwoord dient te worden is of het relevante Lol
- publiek het woordmerk zal zien als een eenvoudige afkorting van de term ‘Harmonisatic’. - . S
* Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’, en of zij deze zal betrekken. op het keurmerk HKZ, ~ - -. .-
dan wel op de ondememing van de Stichting. Co ' - Co e

44.  Zoals de Stichting onweersproken heeft gesteld, geniet het keurmerk dat aan de
afgekorte naam van de. Stichting is verbonden, grote bekendheid in de betreffende branche.
. Daatmee is naar het oordeel van de rechtbank aannemelijk dat, voor zover het relevante. o
publiek in het begin de tekens HKZ nog als afkorting zag van de term ‘Harmonisatie
-, Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’, deze tekens door het vele gebruik een eigen, - RN
 daarvan losstaande betekenis heeft gekregen. Nu het niet ongebruikelijk is dat een keurmerk. LoV
. wordt vemnoemd naar de organisatie die de normen daarvoor vaststelt, acht derechtbank -, . .7
. voorts aannemelijk dat het relevante publiek de term HKZ zowel zal betrekken op het * -
keurmerk als op de door de Stichting gedreven onderneming. Indien, zoals in het o
“onderhavige geval, een dergelijk instituut de betreffende branche informeert over dieristen .. .. -
. die zij in verband met het keurmerk verricht, zoals het verstrekken van informatie over het - - .
. keurmerk, over het toezicht op het verlenen van het keurmerk en over het toezichtopde.. . ~

kwaliteit van de dienstverlening van dégenen die de certificering begeleiden, zal ket publick B ) i. L

het teken HKZ, zien als onderscheidingsteken voor de door die organisatie aangeboden -
- (informatie-)diensten, en niet als.aanduiding van of verwijzing naar het keurmerk.

4.5. Het vbor'gaande betekent dat het individuele woordmerk van de Stichting - .
onderscheidend vermogen toekort, en dat de vordering tot nietigverklaring van dit merk
moet worden afgewezen. . -

De vordering tot het vervallen verklaren van de collectieve mirken van de Stichting. * -

© 4.6. - Teronderbouwing van zijn vordering tot vervallenverklaring van de collectieve™ -: "
- beeldmerken ISO 9001 HKZ en HKZ PARTNER en het collectief woordmerk: HKZ heeft
L -1 aangevoerd dat de Stichting haar collectieve merken ter onderscheiding van haar
+ . diensten heeft gebruikt, onder meer door hét gebruiken althans deponeren van'het . ..
- individuele woordmerk HKZ, en dat de Stichting daarmee in strijd heeft gehandeld met het:. - '
bepaalde in artikel 2.34 lid 2 BVIE. Ingevolge artikel 2.42 lid 1 BVIE dienen deze merken - K
dan ook vervallen verklaard te worden, alduse—— : R

4.7.  Ingevolge artikel 2.34 lid 2 BVIE is het de houder van éen collectief merk

verboden om gebruik te maken van het collectieve merk voor waren die afkomstig zijn uit_ -

of voor diensten verleend door haar eigen onderneming of voor een ondememing aan welk T
* bestuur of toezichit zij onmiddellijk of middellijk deelneemt. Ratio van deze bepaling isdat . -
.de houder van een collectief merk onpartijdig toczicht dient uit te oefenen overde =

gebruikers van het collectieve merk, hetgeen niet goed kan plaatsvinden, indien zijzlf ook .
. waren en diensten orider het betreffende merk aanbiedt. 7 e
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In het onderhavigo geval is van een derglijke situatie geen sprake. De Stichting bied: geeni ' .
zorgdiensten aan waarvoor een keurmerk zou kunnen worden verleend. Zij verstrekt slechts -~
‘informatic over de normen en de certificering en oefent toezicht uit op degene diehet -~ -

keurmerk gebruiken, alsmede over degenen die anderen begeleiden bij de certificering "
*daarvoor (de zogenaamde ‘HKZ-partners’). Dergelijke diensten vormen de kern van de

taken van een houder van een collectief mérk. Voor zover de Stichting bij de

-, gegevensverstrekking het collectief merk zelf aanhaalt, kan dat gebruik niet worden

-aangemerkt als gebruik voor de eigen diensten, aangezien daarmee niet éen eigen dienst,

- onder dat merk wordt aangeboden, maar enkel informatie wordt verstrekt over het merk: I-_fet' '

voorgaande geldt tevens voor zover het het keurmerk voor ‘HKZ-partner’ betreft.

. 4.8. Dit ligt niet anders voor het collectief Woordmerk HKZ. De houdcn; van een

 collectief merk mag het merk zelf wel gebruiken, indien de door haar aangeboden dienst'cn'_'- .
- Zien op ondersteuming en bevordering van de waarborgfunctie van het collectier merk, N ig't .

* gesteld of gebleken is dat de diensten die de Stichting in dit kader verleent, die
' taakvervulling te boven gaan. : : g oo

49, . De vdfden'ng tot vervallenverklaring van de collectieve merken zal derhalvé
worden afgewezen. | : : ' :

De vbnieg'ng tot doorbaling van de merkinschrijvingen’

- 4.10.... Gelet op het hiervoor overwogene is deze vordering niet voor toewijzing vatbaar, .

- Het gev: r&érdevq od om zjch te verzetten tegen gebruik van de te HKZ Speciali ~ L

411 pheeft ter onderbouwing van ziji vordering inhoudende dat het de Stichiting *

. moet worden verboden zich te verzetten tegen het gebruik door hem van het docr hem e
aangevraagde beeldmerk ‘HKZ Specialist’ aangevoerd dat dit gebruik als refererend gebruik - -

- in de zin van uitspraak van het Hof van Justitié van 23 februari 1999 in de. zaak

BMW/Deenik (NJ 2001, 134) dient te gelden. Volgens hem is er geen verwarring te duchten

met het merk van de Stichting, nu het beeldmerk van! _ mn voldoende mate afwijkt -

van de merken van de Stichting, het relevante publick cen specialistisch niveau heeft, en zijn- . "’

beeldmerk alleen bedoeld is om aan te geven dat hij in HKZ~certificaties gespecialiseerd is,: -

4.12.  Omdat de beoordeling van deze vordering in belangrijke mate samenharigt met do . -

' toewijsbaarheid van de reconventionele vorderingen, zullen in het navolgende eerstde - - '

vorderingen in reconventie worden beoordezld,

in reconventie

4.13: .:Ter onderbouwing van haar vordering om inbreuk op haar merkrechten te staken

heeft de Stichting aangevoerd dat! Mdoor het gebruik op zjjn website van de woorden <. ..
‘HKZ-partner’, HKZ-pakket’ en ‘HKZ-implementatiepakket’ alsmede door het dreigende: - . . . -

gebruik van het aangevraagde beeldmerk ‘HKZ Specialist’; inbreuk maakt ophaar "~ ;. -
collectieve en individuele merken. Zij stelt zich op het standpunt dar' __Adasrmeein -,

- strijd handelt met het bepaalde in artikel 2.20 lid { sub a, b end BVE o
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" 4,14.  De rechtbank steit voorop dat het in casu gaat om de volgendc merken van de ,. o

Stichting en de volgende door . B gebrulkte tekens.

De merken van de Stichting:
collectief beeldmerk ISO 9001 HKZ |
- collectief beeldmerk HKZ PARTNER
.. collectief woordmerk HKZ
individueel woordmerk HKZ
De door | } gebruikte tekens: e
- HKZ-partner
HKZ-pakket -
" HKZ-implementatiepakket o
" HKZ Specialist (het door ' saangevraagde beeldmerk)

Specialist -

- Handelen in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub aBVIE?

' 4.15. - - Op grond van het bepaalde'in 2.20 lid 1 sub a BVIE kan een merkhouder een derde [E

- verbieden een teken te gebruiken dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer.
gcbrmkt wordt voor dezelfde waren of dlensten als die waarvoor het merk is mgeschreven

4.16.". De rechtbank stelt voorop dat dc door{ \ gebrulktc (of te gebrulken) tekcns

. inieder geval niet identiek zijn aan de collectieve beeldmerken van de Stichting, zodat het s

E beroep op deze bepalmg in Zoverre niet opgaat.

A1, Voor zover de stélling van de Stlchtmg ziet op de door haar gedeponeerde-
woordmerken, geldt dat niet valt in te zien waarom in het onderhavige geval geconcludeerd
zou moeten worden dat | e betreffende tekens gebruikt (of wil gebruiken) voor . -
dezelfde diensten als waarvoor de Stichting de merken heeft ingeschreven, Immers; de.

' registratie van.de merken ziet met name op het informeren en bevorderen van de - '

“'waarborgfunctie van het keurmerk, en niet (althans slechts zijdelings) op het begeleidén-\}an"" PR

zorginstellingen bij het bereiken van certificatie van haar kwaliteitssysteem (waarvoor

E « ___ hetteken gebruikt). Het beroep van de Stlchtmg op. schcndmg van amkel 2.20 sﬁb S

aBVIE wordt derhalve afgewezen.
Handelen in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE?

'4.18. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan een merkhouder gebrullc vin een
teken verbieden indien dat teken gelijk is aan of overeenkomt met het merk en in het

economische verkeer gebruike wordt voor dezelfde of soorigelijke waren of diensten, indien. - -
daardoor bij het publick verwarnng kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met |

het merk.

) Soortgclukhcld

4.19. De Such(mg heéft haar beeldmerk ISO 9001 HKZ gedeponeerd voor het verlenen e

(door derden (certifi icatie-instellingen)) van een keurmerk voor kwahteltmanagement-

systemen van zorgmstellmgen die voldoen aan de door de Stichting opgestelde normen. Het ; L

' beeldmerk HKZ PARTNER is gedeponeerd (en wordt door de Stichting ook gebruikt) als -

keurrerk voor de kwaliteit van ondememingen die zorginstellingen bij hét certificatiéproces -~ -
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begeleiden. Haar woordmerken gebruikt de Stichting om het relevante publiek over deze -
- keurmerken te informeren en een goed gebruik daarvan te bevorderen.. Zij biedt onder deze
. tekens, blljkcns haar website, ook zelf diagnose-instrumenten, een digitaal werkboek, een -
: kwahteusspel en (in digitale vorm) documenten aan waarin de inhoud van de mlevante :
normen is opgenomen. : -

4, 20. gebruikt de lltlgleuzc tekens (of wil deze gebruiken) ter aandmdmg van de o

door hem. aangeboden dienst, namelijk het begeleiden van zorgmstellmgen bij het berenken BN .' : -

van certificatie conform de normen van de Suchtmg

4. 21 Hoewel de dlcnstcn van partuen z1ch emgszms op hetzelfde ferrein bevmden, iser Lo =

ook sprake van een belangrijk verschil daartussen. D¢ primaire dienst van
namelijk het bcgclelden van zorgmstellmgen bij het certificatieproces, wordt als zodamg
niet door de Stichting aangeboden. De primaire doelgroep van 1is de.
zorginstellingen zelf. De Stichting houdt zich met name bezig met het informeren van de .
branche over het keurmerk en over de kwaliteit van organisaties die bij het certificatieproces - -
'kunnen begeleiden. De Stichting richt zich derhalve zowel op zorginstellingen (die een
certificatic willen verkrijgen en behouden), als op ondernemingen die zorginstellingen bij -
het cenificatieproces kunnen begeleiden. Daarnaast richt zij zich, aldus de Stichting,. ook
" gedeeltelijk op consumenten en patiénten. Gelet op dit verschil in diensten en de slechts -
gedeeltehjke overlap in doelgroep is de soortgeh_]kheld tussen de door pamjen verleende .
dxensten als * germg te kwalificeren. .

."Vcrgelukmg telccns D imet collecuef beeldmerk ISO 9001 HKZ .

. '4_.22. - Indien de tekens die door (zullen) worden gebrutkt vergeleken worden
. met het collectieve beeldmerk ISO 9001 HKZ, dan valt op dat er sprake is van enkel . - ',
" auditieve en begripsmatige overeenstemring met betrekking tot het tweede onderdeel van.: .
- het collectieve beeldmerk, namelijk de letters ‘HKZ'. Visueel is er bij deze tekensen
~ beeldmerk sprake van een zeer bepetkte gelukems aangezien de letters in het beeldmerk . .
van de Stichting op een opvallende wijze zijn vormgegeveri, terwijl deze vormgeving bij de -

tekens van. :sontbreekt. Voor het overige komen de woorden ‘ISO 9001” in de tekens. - . : . ',“
“van niet voor en komen de toevoegingen ‘implementatiepakket’, ‘pakket’, ‘partper” -

en ‘specialist’ niet voor in het beeldmerk van de Stichting. Dat de letters HKZ in het- - -
beeldmerk zo dominant zouden zijn dat de conclusie moet 2ijn dat er sprake is van .
overeenstemming tussen tekens en merk (zoals de Stichting heeft gesteld), kan - gelet op | hct
even dominerende en opvallende onderdeel ‘ISO 9001’ in het beeldmerk - niet worden

aanvaard.

423. Gezien de hieryoor geconstateerde zeer beperkie mate van ovcre'eh'stemfhing en .1, -
geringe soortgelijkheid van de diensten, is de rechtbank van cordeel dat niet aannemelijkis =~ % ./ ..

- dat het relevante publiek de door . gebruikte (en t& gebruiken) tekens zal betrekken - e
" -op dit collectieve beeldmerk. _ ymaakt dan ook geen inbreuk op dit beeldmerk vande . "' .- . .
.Stlchtlng ' . ' .. LT

Vergelukmg teken HKZ-pa.lmer met collectlef beeldmcrk HKZ PARTNER

- 4.24. Vergehjkmg van het tzken HKZ- parmer en het collecneve beeldmerk HKZ L
a PARTNER Ieidt tot de conclusie dat er in auditieve en begripsmatige zin sprake is van - .
volledige overeenstemming. In visuele zin is sprake van enige overeenstemming, aangezien ' - e
de woorden op zichzelf volledlg geh_]k zijn, ook de volgorde daarvan, maar blj het teken van .
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i de vormgevmg van het beeldmerk ontbreekt. Gelet op het mtgangspunt dat aan’

* overeenstemmende elementen groter gewicht moet worden toegekend dan aan verschillen, . .
. acht de rcchtbank aannemelijk dat het relevante publiek - ondanks de geringe

soongehjkheld tussen de door partijen verleende diensten - het teken van zal’

- ‘associtren met het merk. Aangenomen mag worden dat het beeldmerk van de Stlchtmg in.

de herinnering van het relevante publick (zorginstellingen en ondememmgen die ,
certificering begeleiden, en mogelijk ook consumenten/patiénten) met name in de vorm. van -
* de woorden ‘HKZ-partner’ blijft hangen. Daarbij is sprake van volledige gelijkenis. De .

‘omstandigheid dat het relevante publiek deels een gespecialiseerd publiek zal betreffen, legt; e )

. 6nvoldoende gewncht in de schaal, nu ook van dit gespecialiseerde publiek niet verwacht -
kan worden dat zij volledig op de hoogte is van de reikwijdte van het begrip HKZ-partner - .
zoals dit door de Stichting wordt gehanteerd, alsmede van het verschil met de inhoud die -

_{ aan datzelfde begrip op zijn website geeft. Aannemelijk is dat het publiek door het
gebruik van dezelfde term op het verkeerde been wordt gezet, De omstandigheid dat
__ dbij het gebrulk van de term ‘HKZ-partner’ op zijn website de toevoeging ‘van
.Menzis’ hanteert, is onvoldoende om een onjuiste conclusie bij het publlek, namehjk dat '
' YHKZ-partner van de Suchtmg is, te kunnen wegnemen -

4. 25 " De rechtbank is dan ook van oordeel dati_ door het gebruik van het teken o

HKZ-partner bij het bieden van informatie over zijn diensten op zijn website in strijd heeft i - o
gehandeld met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. De. vordering van de Stichting - 7"

tot het staken van een inbreuk op haar merkenrecht is dan ook in zoverre in begmsel
- toewijsbaar, - .

" Vergelijking individueel (aangeviaagd) beeldmerk HKZ Speclallst van\ 2 rr'nct'_' co
- collectief beeldmerk HKZ PARTNER van de Stlchtmg y '_' L

4.26. Indien het (aangevraagde) beeldmerk ‘HKZ Speclahst met het beeldmcrk HKZ
PARTNER wordt vergeleken, moet worden geconcludeerd dat auditief sprake is van
volledige overeenstemming voor zover het het onderdeel HKZ betreft, en dat er geen
‘auditieve overeensternming is voor zover het het tweede deel van de beeldmerken betreft: In
visuele zin is sprake van enige overeenstemming ten aanzien van het onderdeel HKZ en de

’ volgoi'de van de woorden (HKZ als eerste), en geen visuele overeenstemming ten aanzien.
* van het tweede deel van de merken en de overige visuele elementen in de beeldmerken Het
" beeldmerk van ! sheeft een afgeronde vierkanten vorm, waarin een ‘vinkje’ is
opgenomen die de woorden HKZ en Specialist van elkaar scheidt. Het beeldmerk van d¢ -
Stichting heeft een driehoekige vorm met daarin opnieuw een driehoekje: De letters HKZ
zijn weergegeven in zwart tegen een witte achtergrond en het woord PARTNER in witte -
letiers tegen een zwarte achtergrond. In begripsmatige zin is sprake van belangrijke.: -
overcenstemming. Het eerste deel HKZ stemt begnpsmaug volledig overeen, het tweede
. 'deel ziet op een vergelijkbare hoedanigheid. Het zijn van ‘partner’ van de Stichting .
.. impliceert dat de betreffende onderneming, in de ogen van de Stichting, voldoende kwahtelt B
heeft om certificaticirajecten te begeleiden. Het zijn van specialist in HKZ-normen . * .
- impliceert een goede kwaliteit om certificatietrajecten te begeleiden. Gelet op deze groteé *
mate van begnpsmatlge overeenstemming acht de rechtbank aannemelijk dat het relevante

publiek, indien zij met beide merken wordt geconfronteerd, zal denken dat de Stichting met - .

_ het beeldmerk HKZ Specialist een overtreffende trap-van HKZ PARTNER in het leven

" heeft geroepen. De omstandigheid dat het relevante publiek in ieder geval deels een

_ gespecialiseerd publiek is, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet anders omdat ..
" ook van een gcspcclallseerd publiek niet zonder meer mag worden verwacht dat zij precxes '

" opde hoogte is van-de vormen van samenwerkmg d1e de-Stichting met derden heeft .
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Daarmee dient de conclusie té zijn dat aannemelijk is dat het publlek het aangevraagde P
- beeldmerk HKZ Specialist zal betrekken op het collectleve beeldmerk HKZ PARTNER van Pl
de Stlchtmg ' NP

4z . Voor zoverl heeft gesteld dat hij met het beeldmerk HKZ Spemallst alleen .'. c

 refereert aan de merken van de Stichting, en dat dat overeenkomstig rechtspraak van het Hof s

. van Justitie in de zaak BMW/Deenik is toegestaan, overweegt de rechtbank als volgt

428. In vorenbedoeld arrest heeft het Hof geoordeeld dat het geoorloofd i is om gebruxk
‘te maken van een merk om bij het publiek aan te kondigen dat de gebruiker van het ‘merk

gespecialiseerd is, dan wel een specialist is in verkoop; reparatie of ondérhoud van de waren e

die van dit merk zijn voorzien. Van inbreuk is dan slechts sprake als het merk 20 wordt
gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er eén commerciéle band bestaat. tussen de -
onderneming dle het merk gebruikt en de merkhouder, met name dat de gebruiker-van het - .
merk tot het distributienetwerk van de merkhouder behoon of in een buzondere relatle staat~
tot de ondememmg van de merkhouder. o B

4. 29 ' De rechtbank laat i het rmdden of de onderhavxge situatie vergelukbaar is met de , A

. | situatie in dit arrest, en of refererend gebruik ook van toepassing kan zijn bij artikel 2. 20 lid-
- 1 sub b BVIE. Immers, ook indien dit het geval is, geldt dat - zoals hiervoor reeds is =~ -

overwogen - het gebruik van de term “specialist’ in combinatie met het beeldmerk—onderdeel-' L

‘HKZ', gelet op het bestaan van het merk HKZ-partner, ten onrechte suggereert datereen .. .-,
-bijzondere band bestaat tussen de onderneming van ven die van de Stichting. In dxt S
licht kan refererend merkgebruik geen rechtvaardlgmg zijn voor het gebrunk van het SR '
beeldmerk HKZ Specialist. ' ST

'4.30. Het voorgaande betekent dat de vordermg toewusbaar is voor zover het hct gebrul.k ; S ,. N

van het teken/beeldmerk I-]KZ Speclahst betreft.,
' 'Vergelukmg overige mekens' } met collectief beeldmerk HKZ PARTNER

4. 31 " Voor deze vergelijking geldt mutatis mutandis hetzelfde als is overwogen onder *

. 422 ¢.v. Het onderdeel ‘PARTNER’ maakt2o'n duidelijk onderdeel uit van het beeldmerk BRI
van'de Stichting dat niet aannemelijk is dat het relevante publiek-de door! "|overigens - - -

gebruikie tekens (HKZ-lmplementatIepakket en HKZ-pakket) op dit beeldmerk zal
betrekken.’ . ‘ :

| . Vergelukmg ‘tekens HKZ-lmplementatxepalc‘kc:t en HKZ-pakket met woordmerken HKZ van: .-
: dc Stichting . .

432.  Geconstateerd dient te worden dac het eerste deel van deze door . | gcbrunkte "

tekens auditief, visueel en begripsmatig volledig overeenstemt met de woordmerken vande . " - |

. Stichting. Het tweede deel van de tekens maakt geen onderdeel uit van de woordmerken van. .
de Stichting, zodat de tekens in die zin volledig afwijken van deze merken. Voor het a

inschatten van het verwamngsgevaar is dit onderscheid van belang. ‘HKZ" is weliswaar het : . o

dominante bestanddeel van de merk en de tekens, maar door de geringe soortgelijkheid -

tussen de door partijen aangeboden diensten acht de. rechtbank aannemelijk dat het relevantc_' RN

publiek de door . »gehanteerde tekens niet zal betrekken op de woordmerken van de
‘Stichting of op de diensten van de Stichting. Immers, het publiek is erme¢ bekend dat de'
Stichting een keurmerk:in het leven heeft geroepen, alsmede dat zij-de normen voor dit

" keurmerk heeft vastgesteld. Mede gelet op de bekendheid met het bestaan van ‘HKZ-
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| partners’, zal het pubhek weten dat de Stxchtmg zelf geen cemﬁcatxetrajecten begeleldt De o
doori___ 1gebruikte tekens HKZ-implementatiepakket en HKZ-pakket impliceren dat

onder die tekens een dienst wordt aangeboden die tot certificatie kan leiden, Daarmee stnan o

'deze tekens in een zo ver verwijderd verband van de diensten van de Stichting, dat niet .
,,aannemehjk is dat het publiek deze tekens met de woordmerken van de Stichting zal. =
associ€ren. Daarbij is van belang dat mag worden verwacht dat het, deels gespeclahseetde
publiek, weet dat de letters HKZ zowel kunnen verwijzen naar het 1 instituut dat de. normen’’
voor cettificatie heeft opgesteld als naar de normen zelf. Daarmee zal bij dit publxek een
zekere voorzichtigheid znjn om de letters HKZ te snel alleen toe te schrijven aan éen-dienst .
" vande Stichting, en zal zij er veelal op bedacht zijn om uit de context van het gebruik af te
leiden of de gebruikte term HKZ doelt op het keurmerk of op de diensten van de Stwhtmg
Uit de context waarin de tekens HKZ-lmplementaUepakket en HKZ-pakket inhet -
onderhavige geval zijn gebruikt, blijkt duidelijk dac op het keurmerk, de- HKZ-nofmen, .
" wordt gedoeld. In zoverre faalt derhalve het be,roep van de Stichting op arukel 2.20. hcl 1 sub '
b BVIE. ' L _ , ca

- Hasidelen in s:rijd met ariikel 2.20 lid 1 sub d BVIE?

4.33.  In het navolgende resteert de vraag of het gebrulk van de tckens HKZ—

implementaticpakket” en ‘HKZ-pakket” kan worden gekwalificoerd als gebruik ‘anders dan ,.: o

~ ter onderscheiding van waren of diensten™ in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, en, zo

- ja, of door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken
uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidingsvermogen of de xeputatle van de '

merken van de Stichting. _

4. 34 Voor zover al zou kunnen worden geoordeeld dat de tekens worden gebrunkt o
‘anders anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’, geldt dat niet valt in te znen :
waarom daardoor ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou .
worden gedaan aan het onderscheidingsvermogen of de reputatie van de merken van de Ry
Stlchtmg Gelet op de bij het publiek bekende dubbele betekenis van HKZ (namelijk als o
verwijzing naar de normen die door de Stichting zijn opgesteld, alsmede naar de - :
ondernemiitg van de Stichting) is aannemelijk is dat het relevante publick deze tekens met
snel op-de merken of de diensten van de Stichting zal betrekken. Gelet op de strekking van
" het woord ‘pakket’ zullen deze tekens eerder worden betrokken op het certificatieproces dat
moet worden doorlopeh om aan de normen van de Stlchtmg te voldoen. Dat daarmee de . .
: ondememmg van' vde term HKZ gebruikt, terwijl zij niet door de Stichting als HKZ- .
partner is aangemerkt, rechtvaardigt in dit licht dan ook niet de door de Stichting getnokken :
conclusie dat de dienstverlening van. +door het relevante publiek zal worden - R
betrokken op de Stichting en de door deze verrichte diensten. Evenmin geldt dat het publiek,. -

~ vanwege de neutrale inhoud van de term HKZ (in de betekenis.van de ‘HKZ-normen’), door - i

* het gebruik van de tekens door . aan de door her verleende diensten een bepaalde .
kwaliteit zal toedichten. Daarmee is het bestaan van een voordeel voor' van het -
gebrmk van de term HKZ in combinatie met het woord (1mplementatle )pakket met
aanneme]uk .

| 435, - Op deze grondslag is de vordenng van de Stlchtmg dan ook, voor ZOver het de

: tekens ‘HKZ- lmplementaucpakket en HKZ—pakket betreft, niet voor toewnjzmg Vatbaa.r JE
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4.36. ' Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderihg strekkende tot l"lQl staken en . ._ 3

reuk op de merkrechten van de Stichting slechts toewijsbaar

gestaakt houden van iedere inb:

 is voor zover het het gebruik van de tekens ‘HKZ Specialist’ en ‘HKZ-partner’ betreft, dan .. .: . "
wel vergelijkbare combinaties die een bijzondere band met de ondermeming van de Stichting. = i

suggereren. De vordering zal in die zin worden toegewezen,

 De vordering tot het intrekken van de sanvraag met betrekking tot het woordmerk HRZ- " " *

specialist

437. -Na eiswijziging ter comparitié heeft de Stichting gevorderd dat ! | wordt

: bevolen om aan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken diens . - L

merkaanvraag voor het individuele woordmerk ‘HKZ-spegialist{ in te trekken. Deze
. vordering is gelet op het hiervoor overwogene voor toewijzing vatbaar, nu met het :

deponeren én (in de toekomst) gebruiken van dit merk inbreuk zou worden. ?gemaak't"o'p.'dé. .

merkrechten van de Stichting. Gelet op het definitieve karakter van een intrekking vaneen - -
merkaanvraag zal het vonnis op dit punt niet uitvoerbaar bij voorbaat worden vérklaard. Er -,
2al voorts een ruimere termijn worden bepaald dan gevorderd. B S

, m: vordering tot het staken van onrechtmatie handelen

438. - Tenslotte heeft de Stichting gesteld dat vonrechtmatig jegens haar hecft' -

" gehandeld door ten onrechte te suggereren dat hij een band met de Stichting heeft: Voorts
haakt Yonrechimatig aan en profiteet hij van de goodwill van de merketi van de - -

Stichting en de reputatie van de Stichting.

439. Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de eerste rq'couvéntionele_ vorc'ierin'g is

overwogen volgt dat het enkele gebruik door . 1 van determ HKZ geen rechtsireckse - . _"- -

verwijzing impliceert naar de onderneming en diensten van de Stichting. -Voor zover die . .

band wel wordt gesuggereerd, ten aanzien van het gebruik van de termen ‘HKZ-partner’ en - -

' ‘HKZ Specialist’, is dit onrechtmatig handelen reeds geredresseerd door toewijzing vande

cerste reconventionele vordering, zodat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in - :-_ -
te zien welk belang de Stichting heeft bij de toewijzing van de tweede vordering op dit punt. L

- Voor het overige volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen dat de combinatie van de woorden
HKZ en (implementatie-)pakket bij het publiek niet leidt tot het veronderstellen vaneen
band tussen .en de Stichting, zodat in zoverre geen sprake is van onrechtmatig

handelen. Vooor zover de Stichting andere misleidende mededelingen op het og heeft gehad -

dan de hiervoor behandelde, heeft zij deze onvoldoende duidelijk naar voren gebracht, zodat - !
. derechtbank deze buiten beschouwing zal laten. De vordering strekkende tot het stakenvan . -
- onrechtmatig handelen zal dan ook worden afgewezen. St

~De dwangsorh
' 440. De gevorderde dwangsom zal worden bepe'rkt als volgt. -

" De proc eskosten
441.  Aangezien eik van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te. - R
. beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hieina te vermeiden
wijze. C ' oo : L
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442.  Het inreconventie ‘onder 4.26 tot en met 4.30. overwogene betekent dat de it
conventie ingestelde vordering strekkende tot een verbod om zich tegen het gebruik door
. van de term HKZ Specialist te verzetten, zal worden afgewezen a

.. 443, " \zal, als in overwegende mate hct ongelijk gesteld partlj. in de kosten *
' worden veroordeeld die de Stichting met betrekking tot de procedure in conventie heeft -
gcmaakt De Stichting heeft €en kostenveroordeling gevorderd overeenkomstig het bepaalde .

in artikel 1019h Rv. Zij heeft evenwel in haar specificatie geen onderscheid gemaakt tussen - | '

de in conventie en in reconventie gernaakte kosten, zodat de rechtbank deze kosten zelf aan . .
~ deze onderdelen van de procedure zal toerekenen. De kosten aan dc zgde van de Stlchtmg

worden in dit licht begroot op:
- vast recht " 263,00
- salaris advocaat 6.000.00 -

Totaal . .  ° BEUR 6.263,00

S.. - De beslissing

. De mcﬂtbmk |

©in coiwenﬁé |

_5.1. wust de vordenngen af,

5.2. veroordeelt, . yin de proccskosten, aan de zude van de Stlchtmg tot op hedcn .
begroot op EUR 6.263,00, _

in reconventie:

53.. - veroordeelt rom binnen 8 dagen na betckenmg van dlt vonnis ledere B

inbreuk op de metkrechten van de Stichting te staken, voor zover dit betrekki heett op ﬁe: = SR

gebruik van de tekens HKZ-partner of HKZ Specialist, dan wel op gebruik van .
vergelijkbare tekens die een bijzondere band met de ondememmg van dc Stichting

suggereren, .

. 54. beveeltt _ om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan het Benelux . L

‘Bureau voor de Intellectuele Eigendom t¢ verzoeken de merkaanvraag voor het woordmerk
HKZ, Specialist (aanvraagnummer 1 177242) in te wekken, alsmede om een afschnft van dlt
' vemek aan de raadsman van de Stichting te verstrekken, : SR

5.5. veroordeelt‘ om aan de Suchtmg een dwangsom te betalen van - | :
EUR 2.000,-- voor iedere dag dat hij nictaande in 5.3 en 54 uxtgesproken veroordelmgen -
voldoet. tot een maximum van EUR 200. 000 — I3 bereiks, :

5.6.. vcrklaaxt dit vonnis in reconventxe u1tvoerbaar blj voon'aad, met uxlzondermg van
het onder 5 4 bepaalde : I

-5.7. COmpcnseert de kosten van deze procedure tussen partuen in die zin dat |edere
pam_) de cigen kosten draagt, - ~ : .
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58.  wijst het meér of anders gevorderde af.-

it-vonnis is gewezen door mr. G V.M. Veldhoen en in het opcnbaar ultgesproken op
29 deoember 2010 :

Vo"r crossc / afqe;mﬁ»

D“ gri a:x Vdn de recmb

coll: * :




