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In naam van de Koning

TEAM KORT GEDING RECHTBANK A“DAM

Vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civie]

zaaknummer / rolnummer: C/13/615530 / KG ZA 16-1116 MV/TF
Vonnis in kort geding van 24 oktober 2016

in de zaak van

~ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOCALB.V.,

statutair gevestipd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding vau 4 oktober 2016,
advocaat mr. G.S.P. Vos te Awmsterdam,

fegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
STUDIO LOCAL AFFAIRS B.V,,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. L. Bakers te Amsterdam,

1, De procedure

Ter terechizitting van 10 oktober 2016 heeft eiseres gesteld en gevorderd
overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonuis gehechte dagvaarding. Gedaagde
heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen.
Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht, Na verder
debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van eiseres: P. Boswinkel en E.M.L. Martens (beiden bestuurders), met
mr. Vos,

aan de zijde van gedaagde: J. van Eldonk (directeur), M., Post (medewerker) met myr.
Bakers.

2. De feiten

2.1, Uit een uittrekse] uit de Kamer van Koophandel van 25 en 26 september
2016 volgt dat eiseres houdster- en financieringsactiviteiten verricht en bestuurder
en aandeethouder is van Loca] Development B.V.. Local Consulting B.V, en Loca]
Investment B.V,
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2.2.  Eiseres hondt zich vanaf 2008 bezig met herontwikkeling van bestaand
d, waaronder kantoren. Zij realiseert Zogenaatde transformatieproj ecten,
waarbij het reeds gebouwde wordt aangepast aan de huidige eisen en wengen

2.3, In2012 heeft eiseres het hieronder atgebeelde Benelux beeldmerk
gedeponeerd voor klasse 35 voor - onder andere - de diensten commercieel-zakelijk
projectmanagement en verstrekken van handelsinformatie inzake onroerend goed en
vastgoedmanagement, klasse 36 Vvoor - onder andere - financigle analyse van
onroerend goed en vastgoed en vastgoedmanagement (beheer) en klasse 42 voor -
onder andere - ontwerp op het gebied van architectuur, interieur, productontwerp en
advisering hieromtrent eq bouwadviezen op het gebied van bouwtechnieken en
duurzaamheid,

24.  Eiseresis in juli 2016 op de hoogte geraakt van het voorgenomen gebruik
door gedaagde van de handelsnaam LOCAL AFFAIRS voor haar op te richten
architectenburean. Eiseres heeft gedaagde bij brief van 14 juli 2016 gesommeerd om
dit gebruik als strijdig met haar exclusieve rechten op de handelsnaam LOCAL ep
het onder 2.3. vermelde merk te staken.

2.5, Op 1 oktober 2016 is gedaagde opgericht. Zij drijft een architectenbureay

onder de naam STUDIO LOCAL AFFAIRS. Gedaagde gebruikt de domeinnaam
www.studiolocalaffairs.nl. De domeinnaam localaffairs.ul is eveneens Op naam van

2.6.  Partijen zijn beide werkzaam in de randstad,
3. Het geschil

3.1.  Eiseres vordert - samengevat -:
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L. gedaagde op straffe van een dwangsom te gebieden om el gebruik van de
handelsnaam LOCAL AFFAIRS, al dan niet in combinatie met het woord
STUDIO, dan wel enige andere handelsnaam die op verwarringwekkende
Wwijze overeenstemt met de handelsnaam LOCAL van eiseres te staken ex
gestaakt te houden;

2. gedaagde op straffe van cen dwangsom te gebieden a] het gebruik van het
merk LOCAL in de Benelux te staken en gestaakt te houden, wasronder
begtepen, maar niet beperkt tot, elk gebruik van het teken LOCAL
AFFAIRS, al dan njet in combinatie met het woord STUDIO;

3. gedaagde te veroordelen tot betaling van de werkelijke kosten in dit geding
in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv);

4. de termijn voor het beginnen van een bodemprocedure in de zin vay artikel

10191 Rv te bepalen op zes maanden.

3.2, Eiseres stelt hiertoe het volgende.

Zij heeft als transformatieontwikkelaar cen grote reputatie opgebouwd. Diverse
grote projecten die zij heeft serealiseerd hebben de pers gehaald. Uit de diverse
projecten blijkt dat de rol van eiseres op het raakvlak van traditionele
projectontwikkeling en conceptarchitectuur ligt, Dat is haar “unique selling point”.
Het intensieve, omvangtijke en langdurige gebruik door eiseres van hagr
handelsnaam LOCAL heeft ervoor gezorgd dat in de markt van
transfonnatieprojectontwikkeling deze handelsnaam grote bekendheid en een goede
reputatie heeft verkregen. Eiseres heeft ook cen beeldmerk gedeponeerd, Haar
handelsactiviteiten worden gevormd door de diensten waarvoor het beeldmerk is
gedeponeerd, de klassen 35, 36 en 42 (zie hiervoor 2.3). Gedaagde maakt met het
gebruik van de naam (STUDIO) LOCAI, AFFAIRS inbreuk op de exclusieve
rechten van eiseres op haar handelsnaam en mierk.

Er wordt bij het publiek verwarring gewekt door het gebruik van die naam. Eiseres
lijdt hierdoor schade, onder meer dooy verlies van exclusiviteit van haar
handelsnaam en merk. Er is sprake van inbreuk op de handelsnagm op grond van
artikel 5 en 5a Handelsnaamwet (Hnw). Daarnaast is sprake van inbreuk op een
merkrecht als bedoeld in artikel 2.20lid 1 sub b van het Benelux Verdrag inzake de
Intellectuele Eigendom (BVIE),

3.3.  Gedaagde voert verweer. Hierop wordt hiema, voor zover van belang, nader
ingegaan.

4, De beoordeling

geschil - voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk - wordt
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4.2, Vast staat dat gedaagde de naam STUDIO LOCAL AFFAIRS gebruikt alg
handelsnaam. Voorts gebruikt zjj de domeinnaam Www.studiolocalaffairs.nl en

Artikel 5 Hnw

43.  Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam #e voeren, die,
vGordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds doo een ander
rechtmatig gevoerd werd, of die van dieng handelsnaam slechts i geringe mate
afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide
ondememingen en de plaats, waar 7 gevestigd zijn, bij het publiek Verwarring
tussen die ondernemingen te duchten s,

44.  Gedaagde heeft aangevoerd dat eiseres zich in de dagvaarding niet heeft
beroepen op artikel 5 Hnw. Het is juist dat dit artike] in de dagvaarding niet wordt
vermeld, maar vit de inhoud van de dagvaarding volgt dat eiseres zich we] degelijk
beroept op bescherming van haay handelsnaam tegen het gebruik vap een volgens
haar verwarringwekkende handelsnaam door ¢en ander,

45.  Vast staat dat eiseres en het concern waartoe zij behoort a] jaren de
handelsnaam LOCAF, gebruiken voor de activiteiten op het gebied van
herontwikkeling. Uit de diverse door eiseres overgelegde Iqantenartikelen, folders
en afdrukken van de website (onder andere productic 6) blijkt dit voldoende. Dat
eiseres zich puur richt op houdster- en financieringsactiviteiten en de andere
activiteiten worden uitgevoerd in LOCAL Development B.V, LOCAL Investment
B.V.en LOCAL Consulting B.V., is betwist en voorshands nijet voldoende
aannemelijk. Bovendien is eiseres als bestuurder ep aandeelhouder verbonden aan
die werhnaatschappijen, en kan zjj de aard van de activiteiten van die
ondernemingen tot de hare rekenen,

4.6.  De handelsnamen LOCAL en STUDIO LOCAL AFFAIRS hebben ket
gebruik van het woord LOCAL gemeen. De voorzieningenrechter is vap oordeel dat
het woord LOCAL niet beschrijvend is in die zin dat het een directe associatie
OProept met een activiteit die behoort tot de bcdrijfsvoering van partijen. Het ig

gedaagde dat deze naam slechts geringe beschemﬁng geniet op grond van de
Handelsnaamwet njet wordt gevolgd.

LOCAL is verder een dominerend element in de handelsnaam STUDIO LOCAL
AFFAIRS. De toevoeging STUDIO is Immers een gebruikelijke aanduiding voor
een architectenbureau en mist voldoende onderscheidend vermogen. De
voorzieningenrechter volgt het standpunt van eiseres dat aannemelijk is dat in de
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praktijk de naam van de onderneming van gedaagde kortweg bekend zal komen te
staan onder de naam LOCAL AFFAIRS. De aanduiding STUDIO za] vee] minder
worden gebruikt omdat de combinatie van de drie woorden in de praktijk te lang is.

bedoeld als verwijzing naar FOREIGN AFFAIRS (buitenlandse zaken).
Aannemelijk is echter dat die associatie bij het publiek niet spel zal ontstaan omdat

van pattijen vettonen sterke gelijkenis doordat zij beide actief zijn op het gebied van
ontwikkeling van vastgoed. Aannemelijk is dat de diensten njet volledig hetzelfde

elkaar aansluiten. Zoals eiseres stelt kan ook een architect aan projectontwikkeling
en transformatie doen. Ter zitting heeft eiseres getoond dat zij bij haar

°n gedaagde met elkaar in relatie staan,

Van belang is verder dat eiseres weliswaar kantoor houdt in Den Haag, maar actief
is in de gehele randstad, ook in Amsterdam. Zij heeft in hetzelfde gebied als waar
gedaagde haar diensten wil aanbieden een goede reputatie opgebouwd, Hierdoor is
aannemelijk dat met het gebruik van de handelsnaam van gedaagde tussen de
ondememingen van partijen verwarring te duclfen s,

Tenslotte weegt mee dat gedaagde voorafgaande aan hagr oprichting dit jaar
onderzoek heeft gedaan naar de naamgeving, wist van het bestaan en de diensten
van eiseres, en ondanks de juridische en financiéle risico’s haar naamgeving heeft
doorgezet, terwijl onvoldoende duidelijk is geworden waarom niet voor een andere
niet-inbreukmakende handelsnaam i gekozen,

4.7.  Op grond van het voorgaande is aannemelijk geworden dat de handelspaam
STUDIO LOCAL AFFAIRS door gedaagde in strijd met artikel 5 How is gevoerd,

Artikel 2.201id 1 sub b BVIE/Attikel 5a Hnw

4.8.  Eiseres heeft het bij de feiten onder 2.3 weergegeven beeldmerk
gedeponeerd. Het beeldbestanddee] bestaat uit een blauw of rood gekleurde cirkel,
met aan de linkerkant onderaag het woordbestanddeel LOCAL in dikke witte letters.
De voorzieningenrechter is vag oordeel dat het woordbestanddee] LOCAL het meest
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een verband legt met (soortgelijke) waren of diensten die door eiseres in de hande]
worden gebracht en verwarring ontstaat,

4.9.  Gezien het voorgaande is voldoende aannemelijk dat gedaagde met het
gebruik van het teken STUDIO LOCAL AFFAIRS eveneens inbreyk maakt op het
beeldmerk van eiseres als bedoeld in artike] 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het gaat immers
om het gebruik voor soortgelijke waren of diensten waardoor bij het publiek
verwarring kan ontstaan,

Doordat aannemelijk is dat de door gedaagde gevoerde handelsnaam
STUDIO LOCAL AFFAIRS ¢en aanduiding bevat die slechts i geringe mate
afwijkt van het merk LOCAL waardoor verwarring omtrent de herkomst van de
waren ofwel diensten te duchten is, is tot slot aok artikel 5 Hnw is geschonden,

Staking inbreuk

4.11.  Op grond van voorgaande inbreuken dient §edaagde het gebruik van de
naam STUDIO LOCAL AFFAIRS of LOCAL AFFAIRS te staken. De vorderingen
zullen worden toegewezen als na te melden. Gedaagde zal een temmijn van 30 dagen
worden gegund om aan de geboden te voldoen,

4.12.  Daargelaten of het gebruik van de domeinnamen www.studiolocalaffairs.q]
en localaffairs.al kan worden beschouwd als handelsnaam- of merkgebruik, wordt
het gebruik van deze domeinnamen, ook als doorlink of e-mailadres ajs
onrechtmatig jegens eiseres aangemerkt. Aannemelijk is immers dat ook hierdoor
onnodige verwarring kan ontstaan bij het publiek. Qok dit gebruik zal moeten
Wworden gestaakt en valt onder de hierna vermelde geboden,

4.13. De termijn als bedoeld in artike] 10191 Rv zal, zoals door eiseres gevorderd,
worden bepaald op zes maanden, De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en
gemaximeerd als volgt.

4.14. Gedaagde zal als de ip het ongelijk gestelde partij in de proceskosten

.

wotden veroordeeld. Fiseres heeft in dit verband veroordeling van gedaagde
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- dagvaarding € 71,75
- griffierecht 619,00
- salatis advocaat 6.000.00
Totaal € 6.696,75

5. De heslissing

De voorzieningenrechter

51, gebiedt gedaagde binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis elk gebrnik
van de handelsnaam (STUDIO) LOCAL AFFAIRS of het gebruik van deze nagm in
een domeinnaam of in een e-mailadres te staken en gestaakt te houden,

52, gebiedt gedaagde binnen 30 dagen na betekening van dit vonuis elke
inbreuk op het onder 2.3 vermelde beeldmerk van eiseres in de Benelux te staken en
gestaakt te houden, door het gebruik van het teken (STUDIO) LOcAL AFFAIRS,
3.3, veroordeelt gedaagde om aan eiseres een dwangsom te betalen van

€ 1.000,00 voor elke keer dat zjj niet aan de onder 5.1 en 5.2 uitgesproken geboden
voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

5.4, veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op
heden begroot op € 6.696,75,

5.5, stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast Op zes maanden,
gerekend vanaf de datum van dit vonnis,

3.6, verklaart dit vonnis tot zover witvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

24 oktober 2016.
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