
Rolnr. 14/00581 

Zitting van 5 december 2014 

1. In le iding 

mr. G.R.B. \·an Peursem 

Conclusie 

in de zaak van: 

de naamloze vennootschap 

AFC AJAX KV., 

(hierna: Ajax), 

gevestigd te Amsterdam, 

eiser~s tot cassatie, 

tegen 

1 ... h.o.d.n. PROMOSPORTS, 

(hierna: -

wonend te -

Yerweerder in cassatie, niet Ycrschencn 

Prot\·oetbalclub Ajax probeert in deze procedure een einde t~ maken aan de Yerkoop ,·an 

bepaalde vesten ("hoodcd sweaters' ') door - een handclaw· in merchandising bij de 

Amsterdam Arena. heL metbalstadion Yan Ajax. Volgens Ajax is sprake van merkinbreuk, 

subsidiair onrechtmatig handelen door - 11111 stelt dat hij - na<ISt officiële Ajux­
merchandising - ·'Amstcrdamsouvenirs'' Yerkoopt en dat vesten uit de laatste categorie niet 

door Ajax kunnen worden tegengehouden. De Amsterdamse rechtbank verklaart de twee door 

Ajax ingeroepen rood-witte Benelux beeldmerken nietig, omdat deze njet door de strikte 

kleurmerkentest zouden komen en komt niet tot merkinbreuk, maar oordeelt \Vel dat ­

onrechtmatig handelt tegenover Ajax. Het Amsterdamse hof oordeelt dat de beeldmerken wel 

geldig zijn, omdat het geen abstracte kleur(combinatieJrnerken betreft, mam gaat om 

beeldmerken met de kleuren rood en wit aangebracht in een concrete gratïsche voorstelling. 

Merkinbreuk wordt door het hof evem\·el afgewezen, nu het hof een geringe 

beschermingsomvang aan deze beeldmerken toekent en "onvoldoende gelijkenis" ziet om tot 

"re levante overeenstemming·· te kunnen concluderen. Ook acht het hof geen sprake van 

onrechtmatig handelen van 11111 ten opzi~.:hte van Ajax. De vorderingen van Ajax worden 
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daarom door het hof afgewezen. Ajax komt daar in cassatie tegen op. 1111 is in cassatie nie t 

verschenen en tegen hem is \'erstek verleend. 

2. Feiten en proces\'erloop 

2. I Het hof heeft op I 5 oktober 20 13 in het bestreden arrest1 onder 3.1 de feiten 

\·astgesteld (in O\'ereenstemming met hetgeen de rechtbank in eerste aanleg had vastgesteld). 

Die feiten luiden als volgt: 

( i) Ajax is een in Amsterdam gevestigde profvoetbalclub, 

(ii) Ajax is houdster van een Beneluxmerk bestaande uit een rechthoekig rood vlak met aan 

weerszijden in de mlle lengte \'ltn het rode vlak een smaller rechthoekig wit \·lak, als volgt: 

i 

t 
Dit beeldmerk is ingeschre\·en onder nummer 0600269 en is voorzie n van de vermelding CFE 

26.4.2-7-9-24; 19.1. 12 - Wit, rood. De inschrijving is op I augustus 1997 gepubliceerd. Het 

merk is ingeschreven voor onder meer de Hllgende waren en dienstenklassen: 

KI 24 Weefsels en textielprodukten voor zover niet begrepen in andere klassen: dekens en 

tafellakens; handdoeken van textiel. 

KI 25 Kledingstukken. schoeiset hoofddeksels. 

( iii) Ajax is voorts houdster nm een Beneluxmerk bestaande uit de afbeelding van een wit 
shirt waarop van boven naar beneden een brede rode baan loopt, als volgt: 

.· ·., .... 
·' f . . 

I 
' .' 

Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0600270. De inschrijving is op 1 augustus 1997 

gepubliceerd en is geschied \·oor onder meer de onder ( ii ) genoemde waren en diensten in de 

klassen 24 en 25. De merken onder ii en iii heschre \·en zullen hierna ook de rood-w it merken 

genoemd \Vorden. 

1 GcrcchL~hof AmsrcnJam 15 oktober 20l3. ECLI:NL:GHA.MS:20 13:3-l74. iEl~ 2iJi .: : i...,. m .n:. 1·.\\ .F. 
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(iv) Ajax is tevens houdster Yan een [Benelux]2 beeldmerk (hierna: het kruizcnmerk), 
bestaande uit een langwerpig rechthoekig rood \'lak met daarop nn bO\·en nmu· beneden twee 
andreaskruizen met daartussen een weergave van het hoofd van de mythologische held Ajax, 
als volgt: 

Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0737566. De inschrijving is gepubliceerd op 
januari 2004 en ziet onder meer op waren- en dienstenklasse 253

. 

(v) De hoofdsponsor van Ajax was in 2009 en 2010 (en is ook thans nog) Aegon. 

(vi) Ajax vcrkoopt onder andere in haar online shop artikelen met daarop de tekst "pride of 
Mokum". maar ook artikelen met het wapen nm Amsterdam (de Ajax Amsterdam-lijn), 
alsook artikelen met het kruizenmelk 

(vii) 11111 drijft onder de naam Promosports een onderneming die zich richt op de 
groothandel- en de ambulante verkoop van voetbal- en Amsterdamsouvenirs. De feitelijke 
verkoop vindt sinds 1987 plaats vanaf een kar, eerst hij het oude Ajux-stadion en het 
Olympisch stadion. Sinds 1996 heeft hij een kar op een ntste plek bij de Amsterdam Arena 
aan de Arena Boulevard. 11111 verkoopt onder andere producten en kleding met de tekst 
'·pride of Mokum" en "Amsterdam", alsmede zogenaamde merchandist: artikelen afkomstig 

van Ajax (die met toestemming van Ajax in het ve1'keer zijn gcbrucht). 

(viii) 11111 heeft een ,·est met capuchon vcrkocht waarop tegen een witte achtergrond aan de 
voorzijde in het midden een rode rechthoek is aangebracht met van boven naar beneden aan 
de ene kant van de ritssluiting drie andreaskruizen en aan de andere kant het woord 
Amsterdam met een in een kader (een gekanteld vierkant) geplaatste hoofdletter .-\. De 
mouwen zijn voorzien ,·an een rode streep in de lengterichting met op één mouw drie 
andreaskruizen gevolgd door cle tekst Pride of Mokum. In het label van dit vest en op het aan 
het vest bevestigde prijskaartje wordt onder de aanduiding "'FANSPORT, FANWEAR FOR 
FANS,. vermeld dat het om ''officiullicensed producrs·· gaat. 

2 Voor de 'erduiddijking we ge\ ocgd. l.ic prod. 7 lamsw pagina bij inleidende dagvaarding. ln deze pnx:edun: 
doel Ajax mcrkcnrechJelijk alleen beroep op Ben.:luxmcrkcn. 
·
1 Bij akte/na rec. zijdcns Ajax. opgenomen achter tab 2 in het prm:csdossia. is onder 5 tie 
mcrkinbrcukvnrdcring gehasi!crd op dit .. kruit.cnmerk .. iugelrokken . Het spcc h op lk m:hli::rgrond nog een rol bij 
de hcnonkling \an dt: onrcchtrnatighl'id. zoals wc zullen zien. 
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(ix) Ajax heeft in verhand met de verkoop van het hierboven getoonde vest door 11111 bij de 
voorzieningenrechter een verzoekschrift ingediend tot hel leggen van consen·atoir beslag tot 
afgifte wegens inbreuk op haar rood-wit merken en haar kruizenmcrk. Daartoe is op 20 

november 2009 verlof verleend. Diezelfde dag heeft de voorzieningenrechter een ex parte 
beschikking afgegewn. 11111 is daarbij bevolen op straffe van een dwangsom de in het 
verzoekschrift omschreven inbreukmakende handelingen te staken en gestaakt te houden. De 
ex pm-re beschikking is op 22 november 2009 aan 11111 betekend. Op die datum heeft Ajax 
tevens beslag doen leggen op 21 vesten (gelijk aan het hiervoor bedoelde \·est) die 11111 in 
zijn kar voor de verkoop aam,·ezig had. 

(x) Op 25 november 2009 heeft .-\jax. 11111 gesommeerd om door Ajax gcstelde 
inbreukmakende handelingen te staken en 11111 verzocht een onthouclingsverklaring te 
ondertekenen. lillil heeft niet aan de sommatic voldaan. 

(xi) Op 18 fehruari 2010 heeft Ajax tijdens de wedstrijd Ajax-Ju\'entus bij de kar van 11111 
een gelijksoortig \'est gekm.:ht, dat echter in elk geval vcrschilt ,·an de hiervoor genoemde 
vesten doordat de lener ·'A" van Amsterdam niet in een kader i.s geplaats t. 
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2.2 Ajax ,·ordert in dit geding, zeer kort samengevat, een inbreukverbod met betrekking 
tot haar hierbO\·en onder 1.1 sub ii en ii i genoemde rood-\vit merken~ en een ,·erklaring voor 
recht dat 11111 aansprakelijk is voor de schade die Ajax heeft geleden ten gevolge van 
onrechtmatig handelen, met veroordeling van 11111 tot winstafdracht subsidiair 
schadevere:oedin2: en diverse nevenvorderin2:en. 

~ ~ ~ 

1.3 11111 ,·orderl, kort samengevat, de nietigverklaring van de rood-wit merken en het 

kruize.nmerk, het ambtshah·e gelasten van de doorhaling daarvan, opheffing van de door Ajax 
gelegde beslagen op de vesten, ophefting van het ex parte bevel en een verklaring voor recht 
dat Ajax gehouden is de ten gevolge van de gelegde beslagen op de vesten en de ex pmte 
maatregel geleden schade te vergoeden. 

2.4 De rechtbank5 heeft in conventie 11111 bevolen om het aanbieden, in de handel 
brengen of het daartoe in voorraad hebben van de hiervoor onder 2.1 sub vii i en xi bedoelde 
\'esten te staken onder toewijzing mn een aantal nevenvorderingen en voor recht \·erklaard dat 
11111 aansprakelij k is voor de als gevolg van zijn onrechtmatige hande len ontstane sch<.tdc en 
hem veroordeeld tot vcnmedjnQ' daarvan. In reconventie heeft de rechtbank de rood-wit 

~ .._ 

merken nietig \·erklaard en de doorhaling daarvan uitgesproken. 

1.5 Aja.x heeft hoger beroep ingesteld. Hof Amsterdam heeft het vonnis van de rechtbank 
vernietigd en de vorderingen Yé.m Ajax alsnog afgewezen. Het hof heeft daartoe in de kern de 
\·o lgende redenering gevo lgd: 

de rood-wit merken zijn anders dan de rechtbank meent beeldmerken en geen 
abstracte klcmcombinatiemcrkcn. omdat de kleuren rood en wit in een concrete 
grafische \'Oorstelling zijn aangebracht en deze merken zijn geldig, zodat de 
nietigverklaring wegens het niet voldoen aan de eisen voor kleurmerken en gebrek aan 
onderscheidend vermogen moet worden afgewezen: dat geldt ook voor de 
\·ervallenverldaring wegens 11011 mus (wat in cassatie \'erder geen rol meer speelt) 
(rov. 3.3.1); 

de beeldmerken hebben e\·enwcl een beperkte beschenningsomvang, die gerelateerd is 
aan de concrete grafische vormge\'ing ervan, te weten respectievelijk een rechthoekig 
vlak met d<wrop in het midden een (in een specifieke \Crhouding tot de flankerende 
witte vlakken) brede rode baan en (de voorzijde van) een \VÏt shirt zonder kraag met 
korte mouw waarop een brede rode baan is aangebracht (rov. 3.3.2); 

~Bij genoemde aktc/c\a rec .. in hel procesdossier opgenomen uchtcr lab 2. heeft: Ajax onder 20-22 ,·erduidclijkt 
Jat ;~.ij a;tn haar mcrkinbrcuhord.:ring (die na ci~vcrminderi ng allee11 op de mod-1rir merken is gebaseerd. niet 
meer op het ··J..:ruÎI.l!nntcrk'". \ gl. Hlrige H1etnoot 1 l~n grondslag t.:gt al de caregorieëu ··sub a .. ( ickntick teken). 
" .111h b ·· tsonrtgelijk teken} en "slib c ··(aanhaken hij bekend merk) uit art. 2.20 liJ I BVIE. Dit is van belang 
voor de !Octs in cassuüc van het h~schermingsnm,·ang- en inhreuknnr(kcl dm1r het hof. Dei':.: heddmerken 
worden hierna gezamenlijk ook aangcóuid met '·rood-witte merken·· , en afzonderlijk met '·het vierkante merk .. 
en .. het shirtmcrl('. 
:; Rb. Anmcrdam 29 juni 2011. ECLI:NL:RBt\MS:2011 :BR02-17. 
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het aange\'allen vest6 vertoont onvoldoende o\·ereenstemmin!! met de rood-wit 

merken, zodat geen spmke is van merkinbreuk op basis van die merken (rov. 3.3.2); 

art. 2.19 B VIE7 staat in dit geval een onrechtmatige daadsactie niet in de weg, nu die 

is gebaseerd op nabootsing van merchandisingproducten van Ajax (rov. 3.4.2); 

Ajax kan het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk niet 

monopoliseren en het is een derde in beginsel niet verboden dergelijke kledingstukken 

te verkopen, ook als daardoor een Yerband wordt gelegd met (de clubkleuren van) 

Ajax. Ook de drie (Andreas)kruize n en de aanduiding "Pride of Mokum" kunnen niet 

worden gemonopoliseerd en het algemene publiek zal die tekens, in combinatie met de 

aanduiding "A.tviSTERDAM'' op de kledingstukken, in de eerste plaacs associëren met 

de stad Amsterdam; ook de "A'' in een "gekanteld' ' vierkant in het aangevallen Yest, 

dat volgens Ajax een venvijzing naar hoofdsponsor Aegon zou zijn. maakt dit niet 

anders volgens het hof (rov. 3.4.3 ): 

het enkele mor commerciële doeleinden aanhaken bij de populariteit van een 

metbalclub is niet ontoelaatbaar en dat is (in beginsel) niet anders als die club ook zelf 

zijn populariteit uitbaat door mcrchandisingmUkclen op de markt te brengen (rov. 

3.4.4): 

niet is gebleken dat Ajax eerder een sterk gelijkend \·est op de markt heeft gebracht, 

zodat in zo\errc geen sprake is \'an slaafse nabootsing (rov. 3.4.4); 

het nabootsen \"an (de combinatie van) ondcrschciding.smiddelen/u iterl ij ke kenmerken 

kan onder omstand igheden onrechtmatig zijn, maar 11111 houdt voldoende afstand 

(m.n. door afwezigheid nm het woord .. Ajax" en nn het logo in de \·orm van een 

gestileerde kop van de mythologisc he Ajaxheld uit de Griekse Oudheid), zodat geen 

sprake is van misleiding van hel relevante publiek (rov. 3.4.4); 

het feit dat op het etiket "fansport, fanwear for fans'' en op het kaartje "official 

liccnsed products" staal en 11111 het vest rond en tijdens Ajaxwcdstrijden bij het 

Aja_xstadion verkoopt, naast "officiële'' Ajaxmerchandising, maakt dat niet anders 

(rov. 3.4.4); 

er is vanwege de vcrschillen tussen het aangc\'ltllen vest en Ajux' eigen artikelen geen 

sprake \·an een serieuze bedreiging van het bedrijfsdebiet \'an Ajax, nu het een 

6 H.:r hor rept consequ.:nl m·cr "n:st" in enkehoud. terwijl er sprake is van 2 \L'rsL·hillendt:: aangen1ll.:n n:stcn 
lprods. 11 en !6 inl. dgvd .. naast elkaar afgt!l'~o:dd nmh!r 2 \an d..: akte/cm rec. ZÎL! ook omkr 10 ~hCJJ. Jie 
on:!rig.:ns dgs. de inl. dgnl. ond..:r 42 identiek t.ijn op de '·A" in een ··gckant.:ld" vierkam in "Al\fSTERDAM" 
na. 
• Bcnclux-Venlrag inzak\! d.: intdkctucll! cig.:ndom {merken en t.:kcningl!n of modcll!!n). zoalslaatstelijk 
gewijzigd in Trb. 1010. 236. Art. 1 . 1lJ B VIE hamkit over registratit:plicht en h!.!cl't toi gevolg datje behalve.! bij 
b.:kcnJe mcrkcn in Je t.in van art. 6bis Verdrag \an Parijs geen\ Ordering uil (o.a.) onrechtmatige daad kan 
instellen \·oor tekens di.: als rn.:rk hesehouwil wordl.':n. maar niet als merk zijn ingeschrcn:n. Wordt toch m ' n 
vonkring ingötdd. dan moet de rechter dil! \orucring zo nodig ambtshalve nier onn·ankd ijk Hrklarcn. Het 
BVIE laar \'Oigens dit anikei rcgclingi!n \oor bescherming van tekens die geen ml!rk zijn vcrder Oll\ï:rleL. vgl. 
BcnGH 23 december 2010. ECLI:NL:X..'X:2010:BP485 L 1\J 2013/120 m.nl. J.H. Spoor. IER 2011116 m.m. C. 
Giekn. rm . 9 1Engei5/Daewoo): "De hetrokken bcpaling..:n van het BVIE st<1an er evenwel nkr aan in de weg 
d;tt de houLier van een merk dat niet is ingcschn:\cn of waarop het recht ingevolge het e.envormigc Bcncluxn:cht 
\cn·allen is. de bcscherrning inroept van het gemene r.:cht t.:gen gl!dragingen die onc.:rlijke mededinging 
opleveren als bedoeld in artikel 10/Jis. lid 3. 1". Unieverdrag. indien het !!Chruik van dm merk of een daarmee 
overeenstemmend teken onder de cl vormt van de verwarrin!!wekkcndc !!cc.lratrin!!en. ,. (onderstreping 
toegevoegd J. 
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souvenir betreft dat Yooral naar de stad Amsterdam verwijst en dat brengt degenen die 

op zoek zijn naar een Ajax-souvenir naar \'erw~:lchting niet in verwarring en e r is ook 
geen sprake van reputatieschade voor Ajax (rov. 3.4.4). 

2.6 De dragende overwegingen voor zover \'an belang voor het cassatieberoep geef ik 

hierna integraal weer: 

"3 .3.1 1\let betrekking tot de eerste l!rief van Ajax oordeelt het hof als \'olgt. Anders dan de 
rechtbank is het hof van oordeel dat de door Ajax ingeschre,·en rood-,,·it beeldmerken 
rechtsgeldig zijn . Het gaat hier - zoals Ajax terecht aanmert - immers niet om abstracte 
kleurcombinatiemerken m.:tar om de kleuren rood en wit aangebracht in een concrete g rafische 
,·oorstelling ,,·aardoor aan de eisen van m1ikel 2.1 lid I BVIE is voldaan. De grief slaagt in 
zo,·erre en de door - in recom·entie gemrderde nietigverklaring ,·an de rood-wit merken 
(gebaseerd op het ontbreken van onderscheidend ,·ermogen en het niet ,·oldoen aan de strenge 
eisen die ,·oor de registratie \'an kleurmerken ge I den) zal daarom alsnog worden afgewezen. 
In het door 11111 aangedra~1t!n feitenmateriaal is , ·oorls onvoldoende grond gdegen om de 
conclusie te wettigen dat de hier bedoelde bçe!dmerken in \'erband met het zonder ge ldige 
reden niet normaal gebmiken daan·an vervallen moet worden ,·erklaard. 

3.3.1 Wel brengt het feit dat het om (concrete) beeldmerken gaat m.:e dat de 
beschermingsomvang mn deze merken is gerdateerd aan de concrete grafische voorstelling 
daarvan - een rechthoekig \\Ît ,·lak met daarop in het midden een (in een specifieke 
verhouding tot de tlankerende witte \'lakken 1 brede rode baan aangebracht, respectkvelijk (de 
voorzijde van) een wit shirt zonder kraag en met korte mouw waarop een brede rode baan is 
aangebracht- en in zoverre beperkter is dan Ajax kennelijk voor ogen staat. Anders dan Ajax 
meent strekt de beschermingsomvang van de merken niet tol het weren ,·an ieder wit 
kledingstuk waarop aan de \oorz.ijde een brede rode baan is aangebracht, maar " ·narvan de 
conrouren \'an de witte dakken niet. althans niet op gelij ke wijze als in de grafisc he 
morstelling. zijn afgebakend. 
Het hof is van oordeel dat het n~st dat inzet is mn het onderhavige geding noch ,·o[doende 
gelijkenis , ·ertoont md de onder numma 600169 ingeschreven in vlakken ,·erdedde 
rechthoek noch met het onder nummer 600270 ingeschreven (atbedding 'an een) shi rt om tot 
relevante overeenstemming te concluderen en het vest derhah·e niet als dmtrop inbreukmakend 
kan worden beschouwd. Dit brengt mee dat de op merkenrechtelijke grondslag gebaseerde 
vorderingen van Ajax betreffende de rood-wit merken terecht zijn afgewezen . 

( ... i 

3.4.1 De tweede Qrid' van Ajax en de 2:rieven I en II in hel incidcmcel appel lenen zich voor 
gezamenlijke behandeling. Deze hebben kon gezegd betrekking op de vraag of het vest 
zodanige verwarring,vekkende gdijkenis vertoont met de merchandising producten ,·an Ajax 
dat het op de markt brengen daarYan, mede gelet op ck omstandigheden waaronder dit 
plaatwindL als onrechtmatig jegens Ajax moet worden beschouwd. 

3.4.1 Het hof verwerpt her betoog ,·an - dat het bepaalde in artikel 2. 19 BVIE in het 
onderhavige gen1l aan een actie uit hoofde mn onrechtmmige däad in de weg staat. Ajax 
baseert haar vordering op een nabootsing van dc onder~cheidende kenmerken van haar 
officiële merchandising producten waardoor, naar zij str:IL bij het publiek verwarring kan 
ontstaan omtrent de herkomst van de vesten. Genoemde verdragsbepaling sluit het inroepen 
van de beschèfming van het commune recht in een dergelijk gent! niet uit. 

3.4.3 Het hof is met de r.~chtbank van oordcel dat Ajnx het gebruik van een breed rood vlak op 
een wit kledingstuk niet kan monopoliseren en dat het een derde dan ook in beginsel niet 
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\'erboden is witte \'esten te ,·erkopen met danrop onder meer een brede rode baan, ook indien 
daardoor een verband \\·ordt gelegd met (de clubkleuren van) Ajax. Hetzelfde geldt voor de 
drie (Andreas)kruizen en de aanduiding Pride of ivlokum die op het kkdingstuk zijn 
aangebracht, te meer nu deze versierselen. zeker door het algemene publiek en in combinatie 
met de in grote letters op de morzijde van het vesl aangebrachte naam van de stad, in de eerste 
pluuts geassocieerd zullen worden met (het logo/wapenschild van) de stad Amsterdam. 
Ajax heeft met betrekking tot de door het uiterlijk van het vest gewekte associatie met Ajax en 
haar (ofticiële) merchandising producten ook gewezen op de in een gekanlelde ,·ierhoek 
geplaatste hoofdletter A (waardoor een verband zou worden gelegd met Aegon, de 
hoofdsponsor van Aja:x) maar ook daarmee ,·ertoonr het uiterlijk van het vest niet een zodanig 
,·erwarringwekkende gelijkenis met de producten ntn Ajax dat, in Yerband met een te duchten 
misleiding \'an het publiek, de verkoop ,·an het wst als ongeoorloofd moet worden 
beschouwd. 

3.4.4 In dit verband merkt het hof op dm het enkele voor commerciële doeleinden al.s de 
onderha\·ige aanhaken hij de populariteit van een ,·oetbalcluh niet als ontoelaatbaar kan 
worden beschouwd en dat dit (in beginsel) niet anders is indien die voetbalclub ook zèlf zijn 
pc1pulariteit uitbaat door (via liccntit:houders) merchandising artikelen op de markt te brengen. 
Voorts \'erdient opmerking dat niet gebleken is dat Ajax, die op haar eigen vesten wijst, 
(eerder) een qua uiterlijk sterk gelijkend ,·est op de markt brengt of heeft gebracht, zodat in 
zo\·crre niet van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken. 
Weliswaar kan het nabootsen van (de combinatie van) onderscheidings-middelen/uiterlijke 
kenmerken \an de producten van een concurrent onder omstandigheden onrechtmatig. zijn, 
doch het hof is van oordeel dat~ met het onderhadge ,·est \oldoendç afstand houdt en dat 
\an ee n relc\'anLe, jegens Aja:-; onrechtmatige, misleiding van het in originele Ajux-souvenirs 
geïnteresseerde publ ie k niet kan worden gesproken ... wijst er in dit verband lt.:recht op dat 
op het n~st de bij uitstek onderscheidende \·crmdding \'an de naam Ajax en het hoofd van de 
mythologische held Aja:-; ontbrden. D•tt op het etiket " fansport, fam\car for fans'' en op het 
prijskaartje (in kleinere lette rs en zonder uitdrukkelijke H~rwijzing naar Ajax) '"official 
licensed products'· wordt ,·crmeld en dat 11111 hel vest mede \'Oor. tijdens en na 
Ajaxwedstrijden op een builen de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook 
Ajax mcn.:handising producten te k<JOp aanbiedt is on,·oJdoende om hiero,·er anders te 
oorckkn. 
Het hof acht het dan in het licht \an de \erschilkn tussen het onderha,·ige ,·est en de door 
Ajax zelf op de markt gebrachte artikelen redelijkenvijs uitgesloten dat sprake is van een 
serieuze bedreiging ,·an het bedrijfsdebiet van Ajax: het betreft immers een soun~nir dat met 
de daarop aangebrachte \ï~rsierselen ,·ooral naar de stad Amsterdam vcrwij~t en \.\aarntn niet 
verwacht kan worden dal dit degenen die er op uit zijn om een aandenken aan Ajax te 
venverven in verwarring zal brengen. In het licht hien.-·an valt evenmin in redelijkheid te 
verwachten dat Ajax, zoals zij stelt, mn de verkoop mn het hierbedoelde vest reputatieschade 
zul onden·inden. 

3.4.5 Het voorgaande brengt mee dat de t\\eede grief Yan Ajax faalren dat de grie,·en I en 11 
van .. doel treffen. De vordering \·an Ajax zal alsnog worden afgewezen. ( ... ) 

3..5 Dit leidt tot de slotsom dat het vonnis zal worden vernietigd zowel wat de in conventie als 
de in recon,entie gege,·en beslissing betreft. De \Orderingen \an Ajax in conventie zullen 
alsnog gehed worden afgewezi:n en dit: van 11111 in recon,entie worden gedeeltelijk 
loc gewezen. 
Nu de vorderingen mor zover die over en \veer op merkenrechtdijke grondslag zijn ingesteld 
worden afgewezen, ziet het hof aan leiding om bij de kosten...-eroordeling de gevorderde 
toepassing van artikel 1019h Rv af te \Vijzen. 
Ajax zal \VOrden verwezen in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie op basis 
van het l.iguidatietarief, de kosten van het geding in reconventie zullen worden 
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gecompenseerd. Gelet op de uitkomst nm het geding in hoger beroep acht het hof het geraden 
dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.'' 

2.4 Aja." heeft tijdigs cassatieberoep ingesteld.llll is niet Ycrschenen en aan hem is verstek 

verleend. Ajax heeft haar standpunt schri[[elijk laten toelichten en bij akte haar proceskosten 

nader gespecificeerd. 

3. Bespreking van het cassatiemiddel 

3.1 Het cassatiemiddel bestaat uit acht onderdelen. Onderdelen I en lf richten zich tegen 

de merkenrechtelijke beoordeling van hel hof in rm·. 3.3.2 en lenen zich ,·oor gezamenlijke 

behandeling. De onderdelen UI-VIII zijn gericht tegen het oordeel van het hof over de naar 

eigen stelling Yan Ajax subsidiaire9 onrechtmatige daadsgrondslag in ror. 3.4.3 en 3.4.4. Alle 

onderdelen omvatten verscheidene klachten , die niet als zodanig genummerd zijn. Ik zal 

hierna verwijzen naar randnummers in de cassatiedagvaarding (die lang niet allemaal 

cassatieklachten bevatten) om de klachten aan te duiden. 

De 111erken 

3.2 Onderdeel I klaagt in de eerste plaats over de wijze waarop het hof in rov. 3.3.2 de 

hesclrermillg.Hmn·tuzg nm de rood-wit merken heeft bepaald in de eerste t\\'ce volzinnen van 

deze rechtsoYerweging: 

'·WcJ brengt het feit dat het om (concrete ) beeldmerken gaat mee dat de beschermingsomvang 
\ëlll deze merken is gaelatcerd aan de concn:te grafische \Oorslclling daarvan - een 
rechthoekig wit \lak met daarop in het midden een (in een specitiàe \·erhouding tot de 

tlankerende witte \·Jakken) brede rode baan aango::bracht, n~spcctie n~lijk (de voorzijde \an) een 
\\Ïl shin zonder kraag en met korte mouw waarop een brede rode baan is aangebracht- en in 
zoverre beperkter dan Ajax kennelijk vnor ogen staat. Anders dan Ajax meent strekt de 

beschcnningsommng \·an de merken niet Lot het weren van ieder wit kledingstuk waarop aan 

de \· oorzijde een brede rode baan is aangebracht, maar wuarmn de contoun::n 'an de witte 

vlakken niet. althans nkt op gelijke wijze als in de grafische voorstelling. zijn afgebakend.' ' 

In feite is de strekking \'an onderdeel I ruimer, omdat ook in dit onderdeel (in randnummer 

11 ) al geklaagd wordt over (de motivering van) het IWII·inbrmkoordeel in de tv.·cc daarop 

\·o]gende volzinnen \·an die overweging (aangezien het hof \·olgens de klacht onder 

randnummers 2 en 3 de voor merkinbreuk geldende normen uit ck Europese 

merkenrechtspraak 10 niet toepast en uitgaal van een onjuiste rechtsopvatting daarover). 

3 Bij dag\aan.ling \'an 15 januari 20l4. 
'! hh'G 83 en :VhA inc. 2. 
111 Verwe1.en wonh naar HvJEG 11 no\'cmhcr 1997. zaak C-251195 . NJ l99X/523 rn.nl. 0.\\'.F. Vcrkatle, IER 
1997/5-l m.nt. Ch. Giclen. BIE 199!1/9 lPurnaJSabcl): HvJEG 29 sept~mhcr 199!1. zaak C-39/97. NJ 1999/393 
m.nl. D.W.F. Vcrkadc. IER 1998/-1.-lm.nt Ch. Gickn. (Canon/il-lctro-Gnldw~n-~laycr): HdEG 22juni l999. 
z;~ak C-342/97 . NJ 2000/375 m.nl. 0.\V.F. Vcrbdc. lER 1999/48 (I..Ioyu/Klijsscnr HdEG 23 oktober 2003. 
z<~ak C-408/()J. IER 200+/13 m.nl.J.J.C. Kabel. BIE 200412-+ rAd idas/Fitncss wor!d Trauing): HdEG 6 oktliber 
2005. zuak C-120/0-L IER 2006/21 rr-.kditm/ Thomsnn): HvJEG 12juni 2007. zaak C-334105 P. IER 10071!-:5 
i BHir-.1/Shakcr: Limoncello): HdECi 27 non~mh~r 2008. zuak C-251107. IER 2009/7 n1.nt. A. Kamperman 
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Onderdeel IJ is tegen dit non-inbreukoordeel gericht met de tweeledige reelltsklacht dat dit 

oordeel uitsluitend is gestoeld op door het hof aangenomen gebrek aan m·creenstemming en 

niet op het tn de Europese merkenrechtspraak vereiste globaal te beoordelen 

t•ent'arringsgel'(lar (randnummer 22), en, nu beroep is gedaan door Ajax op bekendheid \ëtn 

de ingeroepen merken en de daarmee gemoeide ruimere bescherming, bovendien het globaal 

te beoordelen t·erband dat consumenten kunnen leggen tussen de ingeroepen merken en de 
gewraakte wsten. \\·aarbij ook geen aandacht is besteed aan het eerder moeten aannemen van 

zo'n ,·erband bij een (door Ajax gestelde) grote(re) onderscheidingskracht van de ingeroepen 

merken. De derde en vierde volzin nm rov. 3.3.2luiden zo: 

''Het hof is van oordeel dat het \·est dat inzet is \·an het onderha\·ige geding noch voldoende 

gelijkenis \ertoont met het onder nummer 600269 ingeschreven in \·lakken verdeelde 

rechthoek noch !llèl het onder nummer 600270 ingeschreven (atbeelding \·an een) shirt om tot 

rèlè\ïlllk' O\'erecnsten1ming te concluderen en het vest derhalve niet als daarop inbreukmakend 
kan won..I~n beschouwd. Dit brengt mee dat de op merkenrechtèlijke grondslag gebaseerde 

\'Orderingen van Ajax betreffende de rood-wit merken terecht zijn afgewezen:· 

Inleiding 

3.3 Een concreet inbreukoordeel is feitelijk. maar daarbij moeten wel de juiste maatstaven 

voor de betreftende aangevoerde inbreukcategorieën worden lDegepast en de motivering moet 

deugen. Tussen beschermingsomvang en (non- )inbreukoonlecl bestaat natuurlijk een 

rechtstreeks Yerband (hoe groter de beschermingsomYang, des te eerder is sprake Yan 

merkinbreuk en andersom). Het lijkt mij duidelijk dat het hof in rm·. 3.3.2 niet kenbaar is 

ingegaan op de \·erschilknde door Ajax nadrukkelijk en onderbouwd aangemerde 

grondslagen nm art. 2.20 lid I sub a BVIE (hierna: ·'sub a" (identiek teken gebruikt Yoor 

dezelfde waren)), art. 2.20 lid I sub h BVIE (Yerder: "sub b" (\·erwarringsg:e,·aar bij 

overeenstemmend teken)) en art. 2.20 lid I suh c BVIE (hierna: "sub c" (kielzogvaren op 

bekend merk)), maar alleen als motivering geeft dat '·het wst" (in plaats ,·an: heide 

wrschillende aangeYallen "hooded sweaters") geen '·voldoende gelijkenis" \·ertoont met de 

ingeroepen rood-wit merken om tot "relevante lWereenstemming" te concluderen, zodat "het 

vest derhalve niet als daarop inbreukmakend kan worden beschouwd", punt. De emge 
moti\·ering is dus: geen '·,·oldoende gelijkenis" 11 

3.4 Dat komt mijns inziens in strijd met \'aste Europese mcrkenrechtspruak, met name op 

het gebied Yan de in deze zaak vooral rele,·ante gronden "sub b" en "sub c" (dat het hof niet 

uitgaat ,·an identieke merken en tekens voor gelijke waren ('·sub a"). hehoeft wel geen nader 

SunJcr.1.. BIE 2009/57. NJ 2000/575 m.nt. J.H. Spom flntd Corpnration I CPi\1 UnitcJ KingJum 1: HdEG 18 
juni èOlN. zaak C-~~7/ll7. BIE 2009/5~. NI è009/376 m.nt. J.H. Sroor. IER è009/~3 m.nt. Ch. Giekn IL'Oréai 
/Bcllurcl: HdEL' 2~ rnaart è01 L zaak C-552/09 P. Ferrero/BHIM: HvJEL' 10 mei 2012. zaak C 100111 P.IER 
2012/53 m.nt. P.G.F.A. Geert.' !Helèna Ruhinstcin & L'Oréa1 /BHC\! & Allcrgan): HvJEU 18ju1i 20t3. /.aak C 
252/11.. IER 2013/5-t. NI 20LV527 m.m. Ch. Gilden (Specsa\-crs/AsJa). In tk s.t. wordt m.n ingegaan or Lk 
arn.~stcn Puma/Sahel. Lloyd/Klîjsscn. Canon/;\lètrn. Srccsan~rs/Asda en Ferrero/BHL\.1. Al deze rechtspraak Î:î 
onder zaaknummer te vinden op Ue site hllp://curia.cur(J<.Lcu. 
11 Ook Eijsvogcls \\ ij.-;l in Lijn IER-noot onder hët hofarrest liER .201-.J./17 J LT nr dat Uit nordccl niet is 
gemotivccrU. waarUom nid hckm<w.! duidelijk lijkt of het hof van een juist bèschcrmingsom\<.lngcritcrium is 
uitgegaan. 
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betoog). In het Specsavers/Asda-arrest 12 van het Hof Yélll Juslitie van de Europese Unie 

(hierna: HvJEU, of de afkorting van haar morgangster HY.TEGJ zijn de criteria "sub b" 

(verwarringsge\·aar) en ·'sub c·· (verband, kielzogvaren) als mlgt samengevat tn 

respectievelijk punten 34-36 \·oor "sub b'' en punt 39 mor "sub c": 

"sub b ": 
"34. Wat in de eerste plaats de beoord.eling van verwarringsgevaar in de zin mn artikel 9, lid 

l, sub b, \·an Verordening nr. 20712009 betrdt 13
• zij herinnerd aan de mste rechtspraak dat het 

ge\'aar voor Yerwarring bij hèt publiek globaal moet worden beoordeeld, md inachtneming 

ran alk n:-le\'ante omstandigheden \·an het concrete geyaJ (zie met name de arTcst..:n ran 11 

november 1997. SABEL, C-251/95, .J urispr. p. I-6191, punt 22: 6 oktober 2005. IV!edion, C-

120/04, Jurispr. p. I-8551, punt 27, en 12 juni 2007, BH!l\l/Shaker, C-334/05 P. Jurispr. p. I-

4529, punt 34). 

35. Hd hof heeft en::-neens meermaals geoorde..:ld dat de globale bt::-oordeling \'an het 

rerwarringsgevaar. wat de \·isuck. auditic\·e of begripsmatige on:~reènstemming tussen de 

betrokken merken betreft. dient te berusten op de totaalindruk die enan uitgaat. waarbij mèl 

name rekening moet word..:n g..:houden met hun ondcrschèidèndè en dominerende 

bestanddden. De wijze waarop de g..:middelde consument de betrokken waren of diensten 

waarneemt. spö:']t een beslissendè rol bij de globale beoordeling \·an dit gc\·.:wr. In dit \·erband 

neemt de gemidddde consument een merk gewoonlijk als een gehed waar en let hij niet op de 

vcrschillende details er\·an tzie met name de rL'..:ds aangehaald..: an·esten SABEL. punt 23: 

Medion, punt 28. en BHIM/Shaker, punt 35.) 

36. Voorts rolgt uit de rechtspraak van het Hof dat het gevaar voor \·erwarring toeneemt 

naarmate het omlerschcidend n~rmogen groter is. Aldus genieten merken die hetzij intrinsiek, 

h..:tzîj wegens de b..:kendheid ervan op de markt, een groot onderschèidend rermog..:n hebben. 

een ruimere bescherming dan merken met een geringer om.k~rscheidend vcrmogen ( am2st van 

29 septemb.cr 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. p. I-5507, punt IS!.'' 

.. suh c": 

··_39_ \Vat in de tweede plaats de beoordeling nm het uit het onderscheidend vermogen of de 

reputatie van hèt lllèrk getrokken ongèrecht\·aardigd voord..:el in de zin nm artikel 9. lid I. sub 

c. \·an Verordening nr. 2007/2009 betreft 1
-l, moèt c\·eneens een globale bl!oordding worden 

n~rricht waarbij rekt.·ning wordt gehoudên met alk rde\1tnle omstandigheden Yan het concrete 

gc\·al \Vaaronder met name de mate \<ln bekendheid en onderscheidend n~rmogen \·an hèl 

merk. de mate \ï.Ul overeenstemming tussen de conflîcterem.k· merken alsmede Je aard \"an en 

de mate waarin LIL' betrokken waren of diL~nsten zijn gerelateerd. \Vat dè mate \·an bekendheid 

en onJerscheiJenJ vermogen van het merk betreft. hL'eft het Hof ook geoorJedJ dat een 

inbreuk gemakkelijker zal worden vastgL'stL'ld naarmate het ondi!rscheidend \·ermogen en de 

reputatie van dat merk gwter zijn (zie arrest \an IS juni 2009, L'Oréal e.a .. C-487/07, Jurispr. 

p. l-5!~5. punt -l-IJ" 

12 HdEU IR juli 2013. C-252112 (Specsa\"ers/AsJ.<.u. zie \"Octnout 10. 
11 Dit i~ de G~mccnschapsrnc.rkenn~rorJcning. maar een overeenkomstige. kraLhtens art. 5 leden I sub b 
~·IakenriLhtlijn (nu: Richtlijn 2008/95 \"an het Europees Parlement en Je RaaJ \·an 22 oktober 200S betreffende 
t..k aanpassing \·an hd merkenreclu t..h~r lidstakn (GcLmlitïccerdc \·crsic)) geharmoniseerde bepaling vindl'n wc in 
het in onlc zaak toepasselijke art. 2.20 lid I sub b BVIE. 
11 Hiervoor geldt hct?c\fdc: dele bèpaling cnrrespnndecrt é~n-op-~tin met het in onze zaak wc-passclijkL' art. 2.20 
lid I :,uh c BVIE. Jat is gcharmonisL't:>rd via art. 5 lid 2 i\Icrkènrichtlijn. 
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Ik \'oeg daar nog de \·olgende aspecten uit het e\·engenoemcle L'Oréal/Bellure-arrest aan toe 

uit het \·er\'olg \'an punt 44 en punten 45 en 49 (ook "sub c"' factoren dus): 

'·4+. ( ... )Uit de rechtspraak ,·olgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in 
gedachten wordt geroepen. hoe groter de kans is dat door het gebmik mn het teken op dat 
ogenblik of in de toekomst ongerechtYaardigd ,·oordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt 
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest 
Intel Corporation'', reeds aangehaald. punten 67-69). 
+5. Voorts zij erop gewezen dat in het kader van een dergelijke globale beoordeling zo nodig 

ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting nm het merk in aanmerking 

kan worden genomen. 

( ... ) 
49. In dit verband zij gepreciseerd dat wanneer een denJe door het gebruik van eeu teken dat 
overeenstemt mèt een bekend merk, in het kidzog van dit merk probeert te varen om van dt:." 

aantrekkingskracht. de reputatie en het prötige ervan tè profiteren alsmede om zondèr enige 
financi\?le \·ergoeding en zonder daan·oor passende inspanningen te moeten leveren. voordeel 

te halen uit de commerci~le inspanning die de houder \ïln het merk heeft g~daan om het imago 
van dat merk te creëren en te onderhouden. het uit dat gebruik voortvloeiende voorded moet 

won.h:n gcncht ongerechtvaardigd te zijn gc:-trokken uit hèt onderscheidt:-nd vermogen en de 

reputatie nm dat merk. 

3.5 (Toepassing van) deze criteria is niet terug te ,·inden in de aange\'allen rov. 3.3.2 van 

het hof, zoals de kern van de klachten van onderdelen I en I! terecht aanmert. Zo al geen 

sprake is van een door het hof moropgestelde te beperkt getrokken beschermingsomvang 

n1or beeldmerken in het algemeen, dan is het hof hoc dan ook niet kenhaar het juiste 

inbreukcriterium in alle facetten per categorie inbreuk langsgelopen. Volstaan is met een 

uitgeklede beoordeling van m'crecnstenuning sec, terwijl het hof klaarblijkelijk niet vindt dat 

er helemaal geen owreenstenuning is (er is alleen geen ·'n1ldoencle gelijkenis"'). zonder 

daarbij de overige mor een inbreukbeoordeling relenmte factoren te betrekken, met name 

zonder kenbaar acht te slaan op het onderscheidend \·ennogen en de hekendbeid ,·an de 

merken en de omstandigheid dat ook het feitelijk gebruik nm het merk in ogenschouw moet 

worden genomen bij de globale beoordeling van de totaalindruk voor verwarringsgenmr '·sub 

h'" en verhand ""sub c". En dat is wel wat in de Europese merkenrechtspraak voorop staat. 

Daarom kan hel merkenrechtelijke deel \·an de uitspraak niet in stand blijwn. Er dient na 

verwijzing een merkenrechtelijke herbeoordeling te komen waarin wel alk relevante voor 

inbreuk in de Europese rechtspraak ontwikkelde factoren dienen te worden betrokken. 

Klachren onderdeel I 

3.6 De kernklachten \·an onderdeel I gaan mlgens mij clan ook op. Die komen erop neer 

dat de O\'erwegingen \·an het hof over de beschermingsommng van de roocl-\vit merken: 

iil onbegrijpelijk zijn, omdat het hof bij de interpretatie Yan de merken de als contouren 

aangegeven nmn \·an de omtrek ,-an het ""shirtmerk", waarbij het hof wijst op de ronde hals 

en de korte mouw. een (te grote) rol heeft toebedeeld aan niet-onderscheidende elementen. 

1 ~ HdEU 27 november 200-S. C-252107. nmcll. zie vuetnuot 10. 
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terwijl de globale beoordeling ·'sub b"" en "sub c·· de totaalindruk moet betreffen met juist 

meer aandacht ,·oor de onderscheidende en dominerende elementen (randnummer 17 ): 
(ii) rechtens onjuist zijn omdat het hof heeft nagelaten andere factoren dan de grafische 

voorstelling, zoals onderscheidingskracht en bekendheid van de merken, (kenbaar) mee te 

wegen (randnummers 15 en 20), en daarbij de nadruk hadmoeten leggen op de dominerende 

en onderscheidende bestanddelen (randnummer 18): en 

(iii) gebaseerd zijn op een onjuiste rechtsopvatting. omdat het hof heeft miskend dat ook niet 

uil de grafische weerga\·e van de merken zoals geregistreerd 1
" blijkende aspecten die zijn 

ontleend aan het feitelijk gebruik door de merkhouder \·an die merken in aanmerking 

genomen dienenLeworden (randnummer 19). 

3. 7 Gelet op de inleiding kan ik hier nu korter O\-er zijn. De rechtsklachten (i i) en (iii) gann 

op en de zo ingestoken motiveringskiacht onder (iJ ewneens. Ajax had bij haar betoog in 

hoger beroep dat sprake is van beeldmerken (en niet '"<ll1 abstracte kleurcombinatiemerken) 

het oog op de wijze waarop de twee kleuren ten opzichte \·an elkaar zijn gearrangeerd. De 

wijze waarop het hof dat op deze merken heeft toegepast, lijkt geen recht te doen aan de 

beschermingsomvang van die merkeiL Het gaat. aldus het hof. om een rechthoek en de ,·orn1 

,·an een shirt zonder kraag en met korte mom\· (beide met de brede \'ei"ticale rode baan en cle 

witte dakken ernaast). Dat lijkt zonder nadere uitleg. die niet is gegeven, geen recht te doen 

aan het accent dat moet liggen op cle dominerende en onderscheidende elementen en betreft 

misschien zelfs wel geen globale. maar juist een cletaillistische beoordeling, waarbij mogelijk 

is \·eronachtzaamd dat de consument-maatman uit het Europese merkenrecht. met een 

ntriërcnd aandachtsniveau naar gelang de wan~n waar het on1 gaat, Yolgens het 

Lloyd/Klijssen-arrest 17 afgaat op ZIJn onvolmaakt herinneringsbeeld en zelden de 

mogelijkhcicl heeft merken en vesten rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Ajax klaagt 

terecht dat ook het onderscheiclcnd vcrmogen en clc bekenclheid nm merken mee moeten 

worden genomen bij de bepaling nm de bcschcrmingsom\·ang. Het hof heeft clat niet kenbaar 

gedaan. Evenmin is daarbij betrokken dat niet alleen cle gratïschc weergaw van de 

merkregistratie daarbij een rol speelt, maar ook aspecten van het uiterlijk van het merk die 

zijn ontleencl aan het feitelijk gebruik door de merkhouder (aldus het Specsa\·crs-arrest). Bij 

s.t. onder 17 is uitgelegd dat het rood-witte '·shirtmerk"" be\\'List zo is ingeschrc\'Cn (met 

m·erigens een ruimere omschrijving dan door het hof toegekencl). om de per seizoen 

optredende kleine detailverschillen nm bijvoorbeeld de vorn1 van cle mouwen en de kraag 

mee te nemen. Door na te laten dit feitelijk gebruik zoals voorgeschreven mee Le nemen in de 

beoordeling, is de beperking van de bcschermingsonn·ang van het shirtmerk door het hof tot 

de precieze concrete \"Llfmge\·ing \·an de contouren nm het shirt in de grafische weergave van 

het merk in de mcrkinschrij,·ing niet juist. 

3.8 De slotklacht nm onderdeel I (randnummer 20) IS ook terecht. Het 

beschermingsomvangsoordeel van het hof is onvoldoende gemotiwerd, nu Ajax zich 

uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft beroepen op cle grote bekendheid van haar ingeroepen 

beeldmerken. onderbouwd met een (partij )marktonderzoek, op welke essentiële stellingen -

1
'i Blijkcn;"' de s.t. ond~r 16 heLloeit Ajax hii.!r vooral het rood-wittt: ··shirtmcrk"'. 

1- Zie \"l)cLnoot 10. 
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\Vant medebepalend voor de beschermingsom\·ang - blijkens de eerste twee \'olzinnen van 

rov. 3.3.2 niet is gerespondeerd. 

3.9 Ik denk dat de volgende kluchten uit onderdeel I niet opgaan - maar helemaal zeker 

ben ik daar niet \·an. Ajax voert aan dat het hof een onjuiste, veel te beperkte maatstaf morop 

stelt voor de beoordeling van de beschermingsomvang van merken (randnummers 2-4), met 

name door die van beeldmerken te relateren aan de concrete geografische \·oorstelling 

daarvan (randnummer 6) en ten onrechte hed"t aangenomen dat voor deze ene merkcategorie 

(beeldmerken) de beschermingsom\·ang op andere manier vastgestelel zou moeten worden dan 

voor andere categorieën (randnummet· 7). Daarbij is het hof aldus deze klacht van de onjuiste 

rechtsop\·atting uitgegaan dat een beeldmerk slechts tekens kan omvatten die identiek zijn aan 

of in zeer hoge mate gelijkend zijn op de grafische weergave van het merk ( randnummers 12 

en 16), met name wat betreft de contouren \·an de buitenvorm die volgens het hof op 

(nagenoeg) gelijke wijze moeten zijn afgebakend als in de grafische voorstelling van de 

inschrij\·ing (randnummer 15, l' gedeelte). Het zou kunnen (de motivering nm het hof is 

onvoldoende inzichtelijk op dit punt, omdat in feite niet adequaat wordt gemotiveerd. waarom 

geen sprake is van inbreuk) maar ik houd het er toch niet op dat het hof in ro\·. 3.3.2 deze 

algemene maatstaf heeft gehanteerd en sta daar geloof ik niet alleen int'- Wellicht is rov. 3.3 .2 

ook in die zin mager gemotiveerd, maar ik meen dat deze klachten zijn gebaseerd op een 

onjuiste lezing van het arrest en dus feitelijke grondslag in de bestreden uitspraak missen. Dat 

de beschermingsomvang van een beeldmerk aan de concrete grafische voorstelling daan·an is 

gerelateerd, kun je ook lezen als dat het \·an belang is hoc het beeldmerk eruit ziet en dat klopt 

op zichzei f 1 maar is niet louter bes I issend; het is uitgangspunt, zoals Aj ax dat in randnummer 

I 0 kwalificeert). Dat de ingeroepen beeldmerken niet ieder wit kledingstuk met aan de 

morzijde een brede rode baan kunnen tegenhouden, is op zichzèlf genomen ook niet onjuist­

Ajax merkt bij s.t. in voetnoot 4 overigens terecht op dat zij dat ook helemaal niet betoogt -

maar de stijltiguur \·an overdrij\·ing wordt wel \·aker gehanteerd in argumentatie en is hier 

kennelijk gehanteerd om aan te gc\·en dat de bcschenningsom\·ang die Ajax aan haar 

beeldmerken wenst te gcwn in deze zaak naar het oordcel van het hof te ver gaat. Meer of 

anders lees ik daar niet in. 

Klachten onderdeel 1I 

3.10 Omdat onderdeel I al opgaat. hoeft onderdeel II strikt genomen niet meer aan de orde 

te komen, maar ik gaf al aan dat de twee onderdelen over ro\·. 3.3.2 in feite in elkaar 

overlopen. Daarbij komt dat mlgens mij nog duidelijker is dat de klachten uit onderdeel Il 

moeten slagen. 

h Eijsvugcls fIER 20 1-J.-/17! wierp in zijn nuot ondl'r het hof-arrest de \To.ag op of het hof hiermee misschien 
heeft aangcgcvcn Jat hij diL sourt merken alleen ruimte zou zijn \oor .. sub a·· inbreuk. Al:-; dat /.OU zijn he slist. 
nchl Eijsvngds dm ( md mij J rechtens onjuist. maar Eijsvolgds leest Jat l'H~nmin als ik in fll\'. 3.3.2: Ik lees de 
o\'erH·egin,~ (_ .. )aldus dilt de stelling \'{/!! Aja.r \'olgens her hr~{in ;Jjn algemeenheid 01~jw\t is en dar in COIICII!!O 

beoordeeld :a/moeren IIDrden (~{sprake is \'L/11 oren.·cnsremming e11 \'all gehmik rolgens suh a qfsuh h 
waarlegen .-\jax :.ich hm \'er:.etren. 
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3.11 De hoofdklacht van onderdeel 11 is de rechtsklacht dat het hof niet alleen oog had 

moeten hebben voor de vraag of sprake is van overeenstemming - de uitgeklede 
overeenstemmingsvraag (randnummers 22 en 26) - maar ook en vooral had moeten 
beoordelen of sprake is van "sub b"- verwarring(sgcvaar) (randnummer 22, uitgewerkt in de 
nummers daarna) en "sub c"- door het publiek te leggen verband. Ajax voert daartoe met 
name aan dat bij de beoordeling of sprake is van inbreuk '·sub b'' (verwmTingsgevaar) of "sub 
c" (\·erband bij inbreuk op bekende merken), ook. rekening moet worden gehouden met het 
onderscheidend vermogen en de bekendbeid van het merk (randnummer 27). 

3.12 Die klacht is terecht en ook daarover kan ik na de inleiding korter zijn. Het hof 
oordeelt slechts in één zin dat het betreffende vest van 11111 niet "yoJdoende gelijkenis" 
vertoont met de beide rood-wit merken om tot "relevante overeenstemming'· te concluderen 
en het vest "derhalve'' niet als daarop inbreukmakend kan worden beschouwd. Ik meen dat in 
de woordkeuze ··niet ,·oldoende gelijkenis'' en "relenmte overeenstemming·· niet te lezen valt 
dat er helemaal geen spmke is van enige overeenstemming. zodat nan verdere toetsing niet 
hoeft te worden toegekomen. Het middelonderdeel (randmunmcrs 29 e.v.) vraagt aandacht 
voor het Ferrero-arrest 19 in dit verband. Dal is gewezen in de sleute I van de relatieve 
weigeringsgronden \'an Gemeenschapsmerkcn (contlict ouder(jonger Gemeenschapsmerk), 
maar daar doemen Yolkornen overeenkomstige "sub a··. "sub b" en "sub c'' categorieën op, 
vgl. art. 8 lid l sub u, ben lid 5 Vo . .207/2009 die één-op-één corresponderen met het in onze 
zaak toepasselijke art. 2.20 lid I subben c BVIE (en met art. 5 lid I sub a en ben lid 2 nm de 
Merkenrichtlijn, zo ook randnummer 35 ). Het nrresL geeft aan \\'îlnneer je een •·sub b''­
verwarrings- en "sub c'"-verbandtoet:s achterwege kan laten als rechter, nl. als er llelemaal 

geen sprake is nm <.wcrecnstemming, hoe gering ook (ranclnummcr 30 J; ,·gl. punt 66 van di.t 
arrest: de verwarrings- of verbandstoets blijft achterwege als (de corresponderende merken. 
bij ons dus:) heeldmerkcn en vesten "in geen enkel opzicht overeenstemmen··. Maar als de 
mgeroepen merken en aangevallen \·esten ··een zekere, zelfs germge, mate \'an 
overeenstemming vertonen. dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te 
maken of, niettegenstaande de geringe mate \ëln overeenstemming tussen ( ... ) [de ingeroepen 
merken en a:mge,·aiJcn vesten]. het betrokken publiek deze merken (en de vesten] met elkaar 

kan verwarren of een n~rband tussen deze merken [en vestcn]lcgL omdat er andere relevante 
faclOren, zoals de algemene bekendheid of reputatie \·an ( ... ) [de aanvallende] merk[ en] 
bestaan." Randnummer 32 van de cassatiedagvaarding noemt dit compensatie van een geringe 
mate van overeenstemming door groot onderscheidend \Wmogen en bekendheid. fk lees her 
begrippenpaar ··niet voldoende gelijkenis" en "geen relevante m·ereenstemming" uit rov. 
3.3.2, net als Ajax, als: wel enige overeenstemming. althans niet als: helemaal geen enkele 
overeenstemming, hoe gering ook. fn dit verband ,,.,·ijs ik op de ui tleg die Cohen Jehoram 20 al 
voorafgaand aan Ferrero hieraan gaf: 

··voor het aannemen van \erwarringsge\·aar is voorts in ieder ge\Ul nodig, dat er zowel met 
betrekking tot de overeenstemming (tussen merk. en teken) als met betrekking tot de 
soortgelijkheid (van waren en/ of diensten 1 enige mate van overlap bestaat tussen hel merk en het 

1
'' HvJEU 14 maart 2011. C-552109 P, zie hun:/lcuria.eumpa.cu. 

1
" Colten Jchoram/Van Nispcn/Huyd~.:t:oper. !ndu~triëlc Eigendom 1. p. 32l 
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tëken en de betrokken \\·aren en/ of diensten. ( ... ) zo zal zonder tenminste enige overeenstemming 
tussen merk en teken, geen sprake kunnen zijn van inbreuk onder an. 2.20( I )(b) B VIE.'' 

Wanneer er ook maar geringe overeenstemming is, dan kan de verwarringstoets, en, zo daar 
(zoals bij ons) beroep op is gedaan, de verbandstoets njet achterwege blijven. Als het hof wel 
zou hebben bedoeld dat zelfs niet van enige overeenstemming, hoe gering ook, sprake is, dan 
is dat oordeel onvoldoende gemotiveerd. 

3.13 Volledigheidshalve acht ik ook de slot(motiverings)klacht (randnunm1er 45) terecht: 
door Ajax is uitdrukkelijk beroep gedaan op aanwezigheid van \'erwarringsgevaar en \·erband 
en de daarvoor relenmte factoren zoals de grote bekendheid van haar beeldmerken, de 
rolledige soortgelijkheid van waren en een groot aantal relevante omstandigheden van het 

geval die dit venvarringsge\"aar en verband in het leven roepen. Op deze essentiële stellingen 
is niet kenbaar gerespondeerd in de t\vec laatste volzinnen van ro\·. 3.2.2. 

Onrechtmatig lumdeleu 

3.14 De onderdelen UI- VIII richten z.ich tegen het oordeel in rov. 3.4.3-3.4.4 lhiervoor 
geciteerd in 2.6) dat geen sprake is van onrechtmatig handelen door- met name in de 

vorm vun het slaafs nabootsen van merchandisingproducten van Ajax. Deze oordelen zijn in 
hoge mate feitelijk en daardoor slechts in beperkte mate toetsbaar in cassatie. Ajax houdt 
belang bij haar klachten tegen · s hofs oordeel over deze door haar subs idia.ir voorgedragen 
grondslag, ook als uw Raad met mij meent dat de merkenrechtelijke onderdelen (grotendeels) 
slagen. Het is in dat geval na ver\\'ijzing immers aan de feitenrechter om met inachtneming 
van de juiste criteria voor beschermingsomnmg en inbreuk alsnog na te gaan of sprake is \·an 

merkinbreuk door - Is het oordeel van het hof waarnaar verwezen wordt ook dat geen 
sprake is \·an merkinhreuk, dan houdt Ajax belang bij haar klachten tegen de beslissing \an 
het Amsterdamse hof tot afwijzing van Ajax' vorderingen op de subsidiair voorgedragen 
onrechtmatige daadsgrondslag. Ik zie deze klachten om de volgende redenen niet opgaan. 

Inleiding 

3.1.5 Het hof heeft in ro\·. 3.4.2 overwogen dal art. 1.19 BVIE in dit gen1l niet in de weg 
staat aan een nJrdering van Ajax op grond \'an onrechtmatige daad. fk verwijs naar hetgeen ik 
hierm·er in voernoot 7 heb opgemerkt onder \·erwijzing naar het Engels/Daewoo-arrest van 
het Benelux Gerechtshof. 

3.16 Omdat de klachten nm onderdelen Hl, IV, V, VIl en VIII geschoeid zijn op de leest 
van de slaafse nabootsing (terwijl onderdeel VIII daarnaast ook een parallel trekt met de leer 
van de eenlijnsprestaties). sta ik eerst stil bij het uitgangspunt van de in de rechtspraak van 
Uw Raad ontwikkelde slaafse nabootsings leer: nabootsen staat vrij, er geldt alleen een verbod 
om venvarring te stichten door na te bootsen op aspecten \Vaar dat voor de deugdelijkheid en 
bruikbaarheid van hel product niet nodig is 21

. Met andere \voorden: het leerstuk schuift in (als 

~ 1 Van Nispçn/Huyd~t.:oper/Cohçn khnram. lndu;;triël.: l:Ïgcndorn 3. par. 4.4.3.4.2. 

16 



geen beroep op een absoluut recht van intellectuele eigendom kan worden gedaan of dat 

beroep faalt) wanneer de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn 1·erplichting om bij dat 

nabootsen te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te morkomen dat door 

gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat, zonder atbreuk te doen aan 

de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn productY Dat door namlging 1·erwarring 

ontstaat, is zodoende zonder bijkomende omstandigheden niet onrechtmatig. Dat is pas zo als 

door na1·olging nodeloos 1·etwarring wordt gesticht Deze leer is in het drukasbakarrest23 

doorgetrokken naar gevallen waarbij de navolging niet technisch is, maar de mrm, afmeting. 

kleur en tekening van andermans product betreft Er moet dan wel sprake zijn van 

onderscheidend vermogen 1·an het nagevolgde product, maar daarmor is niet wreist dat het 

nagevolgde product zelf is ontworpen of oorspronkelijk is 2.~_ Ik wijs nog op HR 22 november 

197425
, waarin is uitgemaakt dat bij bc1n1st nabootsen van producten niet behoeft te worden 

onderzocht of dergelijke producten al op de markt 1nu·en, toen de nagebootste met zijn 

product op ck markt kwam. In een aantal arresten is ook de naag aan de orde geweest in 

hoeverre compatibiliteit een rol kan spelen bij de naag of nabootsing al dan niet door de 

beugel nrn de maatschappelijke betamelijkheid kan26 en in hoewrre het nabootsen 1·an een 

stijl (en niet een concreet product/exemplaar dat de oorspronkelijk maker op grond van die 

stijl heeft gemaakt) onrechtmatige slaafse nabootsing kan opleveren. 27 Dat laatste lijkt met 

nan1e \lln belang voor de onderhavige kwestie. 

3.17 Uw raad oordeelde in het Broeren/Duijsens-arrest dat het recht geen ruimte laat I' oor 

een beroep op slaafse nabootsing 1·an een stijl of 1·an stijlkenmcrken. maar dat slaafse 

nabootsing daarvan onder hijkomende omstandigheden wel onrechtmatig kan zijn (overigens 

zonder daar nadere criteria HJor te geven). Daarvoor is echter niet genoeg dat de nabootsing 

nodeloos is en \'enl'{[rring 11·ekt bij het publick (hetgeen bij slaafse nabootsing nu juist de kern 

l'ormt). Dat gaat dus een stap verder clan bij dc klassieke slo.afse nabootsing 1an producten. 

C\\' raacl overwoog in rov. 3.5-3.6: 

'·3.5 De klucht treft doel. Volgens \·aste rechtspmak \·an de Hoge Raad brengt het gebruik nm 
hetzelfde materiaal. het bewerken daarvan volgens dczdfde. een bepaald artistiek dlect 
opleverende methode. of het \·algen van dezelfde stijl. nog niet mee dat sprakè is van nahootsing 
\'Uil een werk als bedoeld in urt. 13 Aw (HR 28 juni 19-16, NJ 19-16/712. 1gL 1oorts HR 29 
december 1995. UN ZC19-l2. NJ 1996/5-161. De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan 
degene die volgens een- hem kenmerkende -stijl \Verkt. Aan deze rec:htspraak ligt de- gedachtè 
ten grondslag dat de autcursrechtèlijkè bescherming \·an abstracties als stijlkenmt."'rken een 

2 ~ ZiL' onder meer rc!atkf rcccntdijk: HR 20 nm ernbL'r 2009. ECLI:NL:HR:2009:BJ699Y. R .,_~\\. . .2• 11 i·-J ; -~~-. 
B!E .2 1 il!\-~ nu~:. P . .J.\L~. S:.'!nh~t:.: .. cr. ILR .21ijfJ it-.1::.n~. F.\\·. Cir .. hl\.:i,L..'. \J .~Jl; 1 ~i!.2r;u;t . .J.H Sr•'•1, .. r 
·'. ~ -~ 1 !...: ;, 1 \ L:_:,:J Br;.u:J ~ '. Dclc leer gaat tl'rug op het arrest HR 26 juni I L)5 J. NJ 145-t/90 rn. nt. PhAN"H. BIE 
1953/1 U. AA. 1953/10 IHsster Kum Krune). 
21 HR 21 december 1956. NJ 1960/ -l-1-L 
'' HR 7 juni 199 I. ECLI:NL: HR: 1991 :ZC0273. NJ 1992/392 1 Ouo Simon/Hcruunu 1. 

'' HR 22 no1cmber 197-l. ECL!:NL:HR:l974:AC550-l. NJ 1975/176 m.nL WLH rvrijetijusschocn). 
'''Zie met nume HR 20 nmcmber 2009. ECLI:NL:HR:20119:BJ6999. NJ 201011302. IER 2010/16 .. BlE 2010/-l. 
NJB 2009/2151 1Lego11>kgu Brunds). muar ook ui HR 12 juni 1970. ECLI:NL:HR: !970:AC2520. NJ 1970/-13-l 
( klcn~nhan2cr) fstanUaardisaliL'bchoctk ). 
,. HR 29 n;uurt 2013. ECLI:NL:HR:20 13: B Y8ó61. IER 20 !3/-10. RvdW 20 I C\/-172. NJB 20 13/XO I. IER 
2013/-10. NJ 20 13/50-ll Brucrcn/Duijsens). 
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ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een 
rc:m op culturele ont\\ ikkdingen zou \·ormen. 

3.6 Tegen deze achtergrond dient te worden geoordeeld dat het recht geen ruimte laat voor 
annvu llende bescherming mn de maker van een werk op grond van art. 6:162 B\V tegen 
zogenoemde s laafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken. Een ander oordeel zou 
meebrengen dat langs die weg alsnog hel resnllaat zou worden bereikt dal de hiervoor in 3.5 
'ennelde rechtspraak beoogt te voorkomen. 

HeL ,·orenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of ,·an stijlkenmerkc:n onder 
bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is nier toereikend dat die 
nabootsing: nodeloos is en bij het publiek verwnrring wekt." 

3.18 Daarmee staat de deur op een kier \'l)Or onrechtmatige st ij I nabootsing, maar die kier is 
niet ruim bemeten. Ik denk dat Ajax er niet doorheen komt. Stijlnabootsing mag ver\\'arring 
wekken bij het publiek en ook als die stijlnabootsing nodeloos is, is dat zonder bijkomende 
omstandigheden onvoldoende \'Dor onrechtmatigheid. Dat is een ruime vrijheid. In 
Broeren/Duijsens ging het om samenloop tussen auteursrecht en slaafse nabootsing, maar ik 
zie geen reden dezelfde principes niet door te trekken naar een samenloop van merkenrecht en 
slaafse nabootsing. De ratio in Broeren/Duijsens was \\'eliswaar het niet op\\'erpen van 
ontoelaatbare beperkingen op de creatievrijheid van makers, maar in ons geval is de 
(inmiddels in Europa tot grondrecht opgeklommen) nijheid van onderneming (van- in 
het geding. Er is door Uw Raad al afgebakend tussen slaafse nabootsing en het leerstuk Yan de 
éénlijnsprcstaties211

, dat laatste als eerste in het DcccaiHolland Nautic-arrest29 van uw Raad. In 
dat arrest ging het om prcslatieheschcrrning en overwoog het hof dat terughoudendheid gepas t 
is bij het verlenen nm bescherming, na af\\·eging van de betrokken maatschappelijke 
belangen, die niet wezenlijk verschilt van die waarvan zou zijn geprotïteerd indien de eiser 
bescherming bad kunnen claimen van octrooirechten (of. breder gezien, zich anderszins zou 
hebben kunnen baseren op schending nm een ·'hard'' recht van intellectuele eigendom). Daar 
dringt zich een parallel op met onze zaak, waar langs de achterdeur de verworpen 

merkenbescherming poogt binnen te komen op een manier die daar niet wezenlijk van 
verschilt, zodat mij toeschijnt dat ook daar mogelijk. terughoudendheid is geboden (indien niet 
geprofiteerd kan worden van merkenbescherming, wat nog maar helemaal de vraag is, maar 
de o.d. grondslag is dan ook subsidiair YoorgestcldJ. In een dergelijke .situatie ligt mijns 
inziens een parallel met de Broeren/Duijsens leer voor de hand, zo;:~ls ik hierna zal uitwerken. 

3.20 Overigens haalt Ajax in het hierna te bespreken onderdeel VIII ook het Deccu/Holland 
Nautic-arrest mm:'0 Aju..'\ betoogt dat de prestatiebescherming uit (de jurisprudentie gebaseerd 
op) dat arrest betrekking heeft op "bepaalde, spec ifiek afgebakende, \·eelal fysieke prestaties''. 

Daar valt, zo meent Ajax, geen beginsel lli t af te leiden dat het voor commerciële doeleinden 
aanhaken bij de populariteit (reputatie) \·an een ander waardoor die ander nadeel lijdt, in 

~~ Van Nispen/Huyu.:cop..:r/Cnhen khoram lndumiëk eigendom 3. par. ~AJA.3, \gl. HR 31 mei 199 1. 
ECLI:NLHR:lY'JI:ZC025lJ. NJ llJ92/391 m.nt. DWFV. BIE 1992/15m.nt. Sw. IER 199 1/47 m.nt RDV 
( Borsuntij/S tenmnn j . 
1
'; HR 27 juni 1986, ECLI:NL:HR:I~S6:AD7158, NJ 19871191 m. nt. E.A. \':In NieuwenhlHen Hdbach, BIE 
1986n I . IER 19H6/.29. CR 19H6. p. 176 m.nt. Dornmcring. Zie o\cr de ontwikkeling van het 
~cn!ijnsprcscatielccrstuk n:1dicn Van Nispcn/Huydecnp.:r/Cohcn J.::horam. lndustrii:!k l!igcndnm 3, par. 4.4.4.1. 
· ' Randnummer 71. 
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beginsel geoorloofd is. Ik neem al\·ast een \·oorschot op de behandeling van onderdeel VIII 

als ik daarover· opmerk dat deze specifieke uitleg \"an dat arrest volgens mij niet klopt. In het 

Decca-arrest ging het om bescherming van een prestatie en werd een vergelijking gemaakt 

met octrooirechten. Bij het Broeren/Duijscns-arrest ging het om stijlbescherming naast 

auteursrecht. Ajax betoogt dat hier sprake is van gebruik maken van populariteit. van 

reputatie, van het aanhaken bij elementen die de populariteit symboliseren, die iclenti!ïceren. 

drager zijn van good\\·ill en clan zou de situatie heel anders liggen. Deze elementen en 

belangen zijn echter bij uitstek aspecten die \"ergelijkbaar zijn met hetgeen het merkrecht 

beoogt te beschern1en. Ik meen dat het onderliggende principe hetzelfde is: als geen (slagend) 

beroep mogelijk is op een absoluut recht van intellectuele eigendom, clan lijkt 

terughoudendheid geboden om langs andere \\·eg in wezen dezelfde bescherming te bieden. 

Dat geldt nog sterker als niet een concreet product wordt nagebootst (en dat staat als 

onbestreden vast in cassatie, zie hierna in 3.23 ). maar bepaalde op zichzelf niet beschermde 

(huis )s tij !kenmerken. 

De klachten 

3.21 De onderdelen liJ, I\~ \~ \'I! en \'liJ bevutten (rechts)klachten over de maatstaf die het 

hof heeft gehanteerd voor de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad. waarbij de 

onderdelen III en IV zich richten tegen ro\·. 3.4.3 en de andere tegen rov. 3.4.4. De 

rechtsklachten lenen zich voor gezamenlijke behandeling. 

, 7., _,, __ Ajax klaagt dat het hof ten onrechte bij de beoordeling of sprake is nm ontoelaatbare 

slaafse nabootsing een brede anti-monopoliseringsgedachte tot uitgangspunt heeft genomen 

wat betreft het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk (onderdeel m-'\ dat 

het hof ten onrechte als HKJm·aarde heeft gehanteerd dat sprake moet zijn van misleiding ,·an 

het publiek (onderdelen IV en V12
). dat het hof ten onrechte niet het algemene publiek. maar 

een beperktere groep van in \·octbal gcYnteresseerdcn tot uitgangspunt heeft gcnotnen 

(onderdeel v-'\ dat het hof ten onrechte heeft gemeend dat pas sprake is van (ontoelaatbare) 

slaafse nabootsing als het bcdrijfsdebiet van de nagebootste serieus \mrdt bedreigd (onderdeel 

VII"'" I en dat het hof blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsop,·atting. omdat geen steun in 

het recht te ,·inden is voor het door het hof gehanteerde uitgangspunt dat derden een \Tijheid 

hebben om '·,·oor commerciële doeleinden aan te haken bij Je populariteit van een 

voetbalclub"" (onderdeel vm3
\ 

3.23 Deze klachten nemen allemaal tot uitgangspunt dat de in cassatie te toetsen maatstaf in 

de aangevallen rechtsoverwegingen de slaafse nabootsing van een product of productlijn 

( Aja.x.merchandising) is. Op zich was dat ook Je insteek van de subsidiaire grondslag van 

Ajax in feitelijke instanties. fk geloof dat de overwegmgen \·an het hof op dit punt niet 

11 RamJnummcr -1-6. 
32 RanJnummcrs 53~5-1- röpccticvdijk 60. 
-
11 RancJnummcr 62. 
11 RamJnurnmcr 67. 
,~ Ram.lnummcr 69. 

19 



optimaal helder zijn,36 maar bij nauwkeurige lezing is ,·olgens mij duidelijk dat de kern , ·an 

de aangevallen rechtsoverwegingen niet ziet op die maatstaf. Veel elementen waar Ajax. tegen 

ageert (monopolisering (onderdeel Ifl), misleiding (onderdelen IV en V), bedreiging 

bedrijfsdebiet (onderdeel VliJ) zijn niet dragend geweest Yoor het oordeel dat geen sprake is 

van slaafse nabootsing van een concreet Ajaxmerchand isingproduct of -producten. Daarvoor 

is (alleen) de voormelde laatste zin ,·an de eerste alinea van rov. 3.4.4 dragend: 

"Voorts \·erdient opmerking dat niet gebleken is dat Ajax, die op haar eigen \\~sten wijst, (eerder) 
een qua uiterlijk sterk gelijkend vest op de markt brengt of hedr gt?brachL zodat in zoverre niet 
van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken.". 

Dat aspect is in cassatie niet bestreden, zodat dat vaststaat De overwegingen Yan hel hof O\'er 

de mate \Vaarin en de wijze waarop stijlkenmerken van Ajax zouden z ijn overgenomen, 

moeten dus niet worden gezien in de sleutel van de slaafse nabootsingslcer. De rechtsklachten 

van romnoemde onderdelen 111. tv, \ ', \'!1 en Fl/1 over de beweerdelij k door hel hof 

toegepaste slaafse nahootsingslecr slagen zo bezien niet, omdat zij zijn gebaseerd op een 

onjuiste lezing van het arrest. 

3.24 Die andere facetten heeft het hof kennelijk in overweging genomen bij beantwoording 

van de vraag of 11111 onrechtmatig hccfl gehandeld door teveel aan te haken bij kenmerken 

die- zonder zich te richten op een conereN product of producten - terug te \'inden zijn in de 

merchandisingproducten ,·an Aj<lX. Voor de beoordeling daarvan kan aansluiting gezocht 

worden bij het arrest Broeren/Duijscns. Voor zover de klachten zo zouden moeten worden 
opgemt, dat bedoeld is te klagen dat het hof blijk heeft gegeven ,·an een onjuiste 

rechtsopvatting door deze factoren mee te nemen hij de naag of sprake is nm de in dal arrest 

bedoelde '·bijkomende omstandighcdcn·'-uitzondering, moet gelden dat Ajax niet duidelijk 

maakt waarom deze factoren niet meegewogen ?.ouden mogen worden. Het komt mij voor dat 

de maatstaf die in het oordeel van het hof besloten ligL in zijn algemeenheid niet rechtens 

onjuist is. Ajax concentreert zich in de hier behandelde klachten op het nodeloos \'ent·w.,-illg 

stichten uit de slaaE;e nabootsingslccr, maar als je de gewraakte m·crv;cgingcn van het hof 

opval in de sleutel van stijlnahootsing, dan is duidelijk dat in Broeren/Duijsens nu juist is 

uitgemaakt dat precies die lwee aspecten -nodeloos nabootsen en n~rwurring stichten- niet 
toereikend zijn om tot onrechtmatigheid te komen, omdat daarn1or meer nodig is. \Velke 

omstandigheden daarbij mee kunnen wegen en hoe dat in een concreet g:e\·aJ uitpakt, is in 

Broeren/Duijsens niet uitgewerkt. Het is \'oor . de hand liggend dat deze toets moet 

plaatsvinden op grond Yan de concrete omstandigheden \'un het Yoorliggende geval (zoals bet 

hof heefi gedaan) en d<lt is dan verYolgens natuurlijk in belangrijke mate een fe itelijke 

J•> H~t hof maakt niethekmaal duidelijk in hoe\errc bcpaaldè overwegingen zien op ,·amecndc slaafse 
nahooL-; ing van reen) Ajaxm..::rchandi;;ingproducticn). op sl;mfsc ni.lboutsing van de "huisstijl" of ·'[,rmrding'· 
\·un .'\jux en in hoc\ crr..:: mogelij k ook umkn: in potentic onrechtmatige handelingen een mi spelen, 1.oab 
landcr..:) onccrlijkc hanudspraktijken. zie hij\ . artt. 6: I Y3a -19-kt B \V- rnauJ daar i,:; gel!n beroep op gedaan en 
bon.:!ndien is de vraag oJ' dc1.c regd ing 'un om:t:rlijke ha nddspraktijken jcgi.!OS consumenten wel een <~an:;praak 
geeft aan concurrenten. Ik dcnk hierhij m.n. aan het prijskaartje en hel nekluhcl en de verkoop bij de Arena rnnd 
en tijden.;; Aja.x\\'cdstrijdcn. Ik werk tlut hier niet uit. omtlal je deze elementen 'lgs. mij ook kunt hcOllrddcn 
onder d.: "bchouden~" -uitzondcring uit hel Brocn::n/Duijscns-arrcst. zoals ik hierna zal hclogcn. 
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kwestie, die in cassatie nier op j uistheid kan worden getoetst. Voor zover Aja..'\ ook 
mori \'eringsklach ten tegen deze oordelen heeft gericht, \\'Orden die hierna nog aangeroerd. 

3.25 Rov. 3.4.4 geefl mij sterk de indruk dat het hof nie t het vizier precies gericht had op de 
Broeren/Duijsens-uitzondering (welk arrest toen al wel gewezen was), maar dat leidt er niet 
toe dat de klachten van Aja.x tegen de overwegingen van het hof die volgens mij zien op de 
nabootsing van de buisstijl van Ajax zouden moeten slagen. De maatstaf uit genoemd arrest is 
juist strenger dan die door het hof is gehanteerd. Het pun t waar de beoorde I ing op hangt, is de 
vraag of de mededelingen op het neklabel en het prijskaartje (in combinatie met de plaats en 
hel moment ,·an verkoop) bijkomende omstandigheden zijn waar uw Ruad in 
Broe ren/Duijsens naar \·erwijst en die mogelijk onrechtmatigheid ople\·eren. Ik ben, anders 
dan het hof, zelf geneigd vrij zwaar aan d ie omstzmdighcden te tillen, maar het is als gezegd 
een fe itelijk. oordcel dat in cassatie niet op juistheid getoetst kan \\'orden en onbegrijpe lijk. is 
he t ook \veer niet, het is een andere feitelijke at\.veging. 

3.26 Voor zover o11derdeef lll nog klaagt dat het hof in ro\·. 3.4.3 blijk heeft gege\·cn van 
een onjuiste rechtsopvatring door bepaalde kenmerken (het gebruik van een breed rood vlak 
op een wit kledingstuk, hel gebruik Yan de drie (Andreas)kruizen en de aanduiding ""Pride of 
Mokum'") uit te sluiten van de beoordelingn. meen ik. dar deze klacht nog om een andere 
reden is gebaseerd op een onjuiste lezing nm het arrest. Het hof heeft niet geoordeeld dat deze 
kenmerken helemaal zouden moeren worden uitges loten van de beoordeling, maar slechts dar 
Ajax deze kenmerken (op zichzelf staand) niet kan monopoliseren. Ten overvloede merk ik 
nog op dal Ajax in randnummer 50 naar mij voorkomt de slaafse nabootsingslcer veel te eng 
trekt en ik acht dat rechtens onjuist. Naast de omstandigheid dat deze klacht niet ··raakC zoals 
hiervoor uiteengezet, gaat het er bij slaaf':>e nabootsing ni.ct om dat "'een nagebootst ke11111erk 
nm een product ,-astgesteld (moet)( ... ) worden" en vervolgens ""of met betrekking tot dat 

kenmerk ('·op dat punC) evengoed een andere weg ingeslagen had kunnen worden zonder 
afbreuk re doen aan deugde lijkheid en bruikbaarheid en of door dat na te laten verwarring 
\Vordt gestich t .. (cursivering A-G). Dat is een re detaillistische '·kenmerken .. · benadering d ie 

volgens mij geen onderdeel vormt van de slaafse nabootsingsleer. Het gaal bij slaafse 
nabootsing om het prodL1ct als geheel. 

3.27 Voor zo\-er onderdeel IV klaagt dat de laatste volzin ,·an ro\ . 3.4.3 onvoldoende 
gemotiveerd en onbegrijpe lijk is.3il dient het ook te falen. In die zin oordeelt het hof dat de in 
een gekantelde ,·ierhoek geplaatste hoofdletter A, waarmee een verband met Aegon, de 
hoofdsponsor mn Aj ux . zou worden gelegd, niet maakt dat het uiteriUk van dat vest nm 11111 
daarmee een zodanig verwarringwekkende gelijkenis ve rtoont met Ajaxprnducten dat dit 
ongeoorloofde misleiding oplevert. De gedachtegang van het hof is denk ik goed te volgen en 
niet onjuist of onbegrijpelijk. Anders dan her onderdeel verondersteiL stoell deze passage ook 
niet op de slaafse nabootsingsleer. Het hof heeft gemeend dat dat kenmerk niet zodanig 
bijdraagt aan de gelijkenis van de bestreden vesten met de stij lkenmerken van Ajax, dat 

37 Randnummer 50. 
'' Randnummers 55-5R. 
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sprake is van onrechtmatigheid. Dat is overigens een feitelijke afweging die zich niet leent 

\ ·oor herbeoordeling in cassatie, waar dit onderdee l in feite toe uitnodigt. 

3.28 Anders dan onderdeel 1\f (in randnummer 59) betoogt, ligt in het oordeel van het hof 

over de in het vierkant geplaatste letter A niet het oordeel besloten dat 11111 al het mogelijke 

heeft gedaan om verwan·ing te voorkomen, zodat de klacht dat dat oordeel onbegrijpelijk zou 

zijn, ook is gebaseerd op een onjuiste lezing van het arrest. Het hof hoefde ook niet te toetsten 

of 11111 al het mogelijke heeft gedaan om verwarring te voorkomen; dat is een element van 

de slaafse nabootsingsker en daar gaat dez_e overweging niet over. 

3.29 Onderdeel VI bevat als gezegd in mijn optiek de sterkste klacht tegen het oordee l dat 

geen sprake is van onrechtmatig handelen Yan- maar toch zie ik deze klucht niet slagen. 

Het onderdeel klaagt O\'er het oordeel n1n het hof dat de aanduidingen op het neklabel 

"fans port, fanwear for fans" en op het prijskaartje (in kleine letters en zonder uitdrukkelijke 

verwijzing naar Aja..x.) "officially licensed products" in combinatie met het feit dat 11111 de 

lzooded sweaters mede rond en tijdens Aja.xwcdstrijden bij de A rena \'erkoopt in een kar. 

waarin h ij ook officiële Ajaxmcrchandisingproductcn aanbiedt Oil\'oldoende zijn om anders 

te oordelen (se. (en dal h\at Ajax na te vermelden in deze klacht) dan hel oordeel dat 11111 
voldoende afstand houdt en dat van misleiding van het in originele Aj~lx-souvcnirs 

geïnteresseerde publiek geen sprake is). Dar oordcel is volgens onderdeel VI onbegrijpelijk, 

omelar het geen inzicht geeft in de eraan ten g ronds lag liggende o\·erwegingen.3
lJ Die kl.acht 

mist feitelijke grondslag, omdat het hof volgens mij wel degelijk inzicht geeft in zijn 

af\\'eging. Het heeft daaraan nmrafgaand namelijk overwogen dat 11111 voldoende afstand 

houdt, doordat de naam Ajax en de gestileerde kop nm de mytho logische held Ajax 

ontl'm~ken. In dat oordeel ligt onmiskenbaar besloten dat h ierdoor (voor het geïnteresseerde 

voetbulfanpuhliek) duidelijk zal zijn dat het niet om originele Ajaxmerchandising gaat, \vant 

daar staat wel één van twee of beide "Ajax···elementcn op. Dat oordeel moet ook worden 

gelezen in het licht van de overweging \Uil het hof dat de versierselen op het \'e.st eerder mwr 

de S[ad Amsterdam lijken te verwij zen dan naar Aj<.n (waarover onderdeel VII overigens een 

kl.acht formLJkert. die hierna aan de orde komt). Voor zover meer in het algemeen is bedoelel 

te klagen dat die afweging onhegrijpclijk is, merk ik dit op. Persoonlijk vind ik als gezegd met 

name de vermeldingen op het prijskaartje en het neklabel e n de \-crkoop samen met offic iële 

Ajax.merchandising bij het thuisstadion rond wedstrijden nogal sterke aanwijzingen dat de 

suggestie wordt gewekt van oftkiële Ajaxmerchandising . Het hof hee ft echter, op basis van 

de fe itelijke behandeling, maar wel met meeweging \·an aJ deze fac toren, anders geoordeeld. 

Een dergelijk oordeel is \·oorbchouden aan de feitenrechter en kan in cassatie niet op juistheid 

worden getoetst. In het licht nm de oven,·egingen nm het hof vindt ik het oordeel zeker niet 

cassatie-technisch on begrijpel ijk. 

3.30 Voor ZO\·er onderdeel VI nog klaagt dat. in her licht van de aanduidingen op neklabel 

en prijskaartje, het oordeel van het hof onbegrijpelijk is dat 11111 al het mogelijke heeft 

gedaan om \·erwarring te voorkomen, we lk oordeel in het oordeel van het hof besloten zou 

''
1Rnndnummcr 63 i:. v. 
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liggen,~0 geldt 11/uiLllis mutandis hetgeen ik hiervoor over onderdeel IV, randnummer 59 heh 

opgemerkt in 3.28. 

3.31 De klacht in onderdeel \'JI, randnummer 68. dat het oordeel van het hof in ro1·. 3.4.4 

dat de op het vest aangebrachte versierselen 1·ooral naar de stad Amsterdam 1·erwijzen en 

wrwarring '·daarom uitgesloten is", onbegrijpelijk is in het licht van de aanduidingen op het 

neklabel en het prijskaartje, dient ook te falen. In de eerste plaats heeft het hof daar niet 

geoordeeld dat verwarring uitgesloten zou zijn, maar dat "niet verwacht kan worden .. dat de 

versierselen tot v·erwarring leiden en dat is iets anders. Voor het m·erige geldt ook hier dat 

sprake is v·an een feitelijk oordeel dat in cassatie niet op juistheid getoetst kan worden. 

Onbegrijpelijk acht ik het niet, zoals hiervoor met betrekking tot onderdeel VI al uiteen is 

gezet. Dat er elementen zijn die inderdaad een verwijzing naar Ajax inhouden, neemt niet weg 

dat het hof ov·er de v·esten als geheel, met alle versierselen en Hlrmgevingselementen, heeft 

kunnen oordelen dat die v·ooral naar de stad Amsterdam verwijzen. Het gaat de perken van de 

cassatietoets te buiten dat in deze instantie opnieuw te beoordelen. 

3.32 Ondadee/ \'JJI klaagt dat het hof in nw. 3.4.4 ten onrechte heeft overwogen dat er 

een. in cle woorden van Ajax, "vrijheid Yan aanhaken bij populariteit v·oor commerciële 

doeleinden .. zou bestaan. Dat is rechtens onjuist, aldus Ajax. Ajax wijst zelf op het 

Dccca/Hoiland Nautic arrest, waarin Uw Raad een beginsel heeft geformuleerd dat het 

profiteren van een prestatie door een concurrent niet zonder meer in strijd komt met de 

zorgmldigheicl die die concurrent jegens degene die de prestatic levert in het maatschappelijk 

verkeer in acht elient te nemen. ook niet ah degene die de prestatie lewrt daardoor nadeel 

onden·indt. De op uit punt ontwikkelde jurisprudentie mn Uw Raad ziet. aldus Ajax, op 

bepaalde specifiek afgebakende, vcclal fysieke prestaties en zou niet moeten zien op het 

profiteren van andermans populariteit. Er zou mlgens Ajax een beginsel moeten zijn dat het 

in het maatschappelijk verkeer niet betaamt gebmik te maken van identificerende elementen 

die de drager zijn nm goodwill cn populariteit v·an een ander n1or uitsluitend commerciële 

clockinclcn. behalve voor zo1·er daarvoor een rechtvaardiging bestaat. aidLIS steeds Ajax. 

3.33 Zoals A-G Verkade in zijn conclusic~ 1 mor het arrest Brocren/Duijsens terecht 

opmerkt. is in het Decca/Hoiland Nautic am:st lrov·. 4.1) owm·ogen dat terughm1dcnclheicl 

moèt gelden mor het inperken v·an de vrijheid om te profiteren v·<m andermans prestatie. 

Daan·oor \\'CIS. alelus Uw Raad. ten minste wreist dat wordt geprofiteerd Yan een prestatie v·an 

dien aard dat zij op een lijn v·a]t te stellen met die welke toekenning v·an een intellectuele 

eigendomsrecht rechtv·amdigen. Een dergelijke parallel doet zich in onze zaak mlgens mij 

niet voor. Het door het hof n1orop gezette uitgangspunt nm ITijheicl nm profiteren v·an 

andermans prestaties past in mijn optiek in het Broeren/Duijsens-arrest. waarin in uitgemaakt 

dat stijlnavolging zelfs als die nodeloos is en tot verwarring leidt niet onrechtmatig is, maar 

dat daar bijkomende omstandigheden mor nodig zijn. Decca en Broeren/Duijsens laten wel 

aarzeling zien. terughoudendheid. om in dergelijke gevallen te snel onrechtmatigheid aan te 

111 Randnumm~r 66. 
41 Zit; \DOf h-:t arrc~t vol:l!WI"It .:!7 hi.:nuor. De tlrlllt .. 'rking is lè \i!ll!L'n in ranJnummcr 3. !0 \an Uc cnndusic 
rECLISL:PI-IR:20\J:BY8h61 ;. 
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nemen. In dat stelsel past dunkt mij een adagium dat het hof poneert en onderdeel VIII 
aanYalt, dat het (behoudens bijzondere omstandigheden, zo moet volgens mij uit de context 
Yolgen} aanhaken bij populariteit uil commerciële overwegingen waardoor een ander nadeel 
lijdt in beginsel niet onrechtmatig is. Je zou dat als een aspect van de vrijheid van ondernemen 
kunnen zien. Ik wijs ook op de parallel dat het enkele profiteren van wanprestatie of 
onrechtmatige daad doorgaans e\·enmin onrechtmatig is. Qyerigens wreekt zich hier opnieuw 
dat op de keper beschouwd .. (mogelijk) aanhaakt bij de stijl van Ajaxmerchandising, 
maar niet slaafs nabootst, hetgeen ook onderdeel VIII niet helder op het netY1ies houdt. Ik 
denk dat de klacht op dit een en ander strandt. 

3.34 Voor de door het onderdeel bepleite omgekeerde regel '·dat het in het maatschappelijk 
,·erkeer in beginsel niet betaamt door middel \'an het gebruik maken n1n identificerende 

elementen die de drager van de goodwill en populariteit zijn voor uitsluitend commerciële 
doeleinden aan te haken bij die goodwill o f populariteit behoudens voor zover daarvoor een 
rechtvaardiging bestaat" zie ik geen ruimte in ons recht. Dat komt in wezen neer op een extra­
wettelijke merkenbescherming zonder de in het merkenstelsel ingebomvdc 
rechtszekcrheidsv·:aarborgen. Dat is nu precies de ratio van de Decca- en Broeren/Duijsens­
arresten. dat terughoudendheid past hij het in wezen l<mgs de achterdeur binnenhalen wat 

eerst bij de drempel nm de voordeur is gestrand. Ik zie de bij s.t. onder lO-f aangebrachte 
parallel met het Discodanser-arrest41 (verzilverbare populariteit van populaire natuurlijke 

personen) voor voetbalclubs daar niet zo sne l tegen opwegen. Een roldoende \.Vaarborg is 
mijns inziens gelegen in de rechtsregel d<tt onder bijkomende omstandigheden stij lnavolging 
onrechtmatig kan zijn . 

4. Conclusie 

Ik concludeer tot \'ernie[iging en yerwijzing. 
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