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RECHTBANK ROTTERDAM

Team handal en haven

zaaknummer / relnummer: C/LY/856863 7 KG ZA 18821
Yonnis in kort geding van 28 seplember 2018

i1 de zazk van

i de besloten vennootschap met beperkic asnsprakelilikheid
WODAM BY.,

gevestied te Amsterdam,

2, de besioten vennootschap met beperkie aansprakelijkheid
LAWFOX BV,

gevestigd te Amsterdam,

elseressen,

advocaat mr. S, van der Hoeven te Tilhurg,

tegen

de hegloten vennootschap met beverkte aansprakehikheid
LAWFORT BV,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advorcaat mr, L.0.M. Delahaije te Breda.

Partijen zullen hiorna WoDlam, LAWFOX respeciioveliik LawFort gencemd worden.
WoDam en LAWFOX zullen gezamenlijk worden sangedusd als WoDllam o,

1. B procedure

i1 Het verloop van de procedure blijkt uit;

~ de dagvaarding van 5 seplember 2018,

- de 34 producties van WoDam o.s.;

- de conclusie van anbwoord,

- de 3 producties van LawFort;

- de mondelinge behandeling op 14 september 2018,
- de pleitnota van WoDam c.5., met gen ciswijziging.

IR Tea slotte 5 vonnis bepaakd.

Z. De feiten

1. LAWFOX is op 27 december 2013 opgerichs, 21 treedi nsar buten onder de
handelsnamen “LAWFOX Advosaten BV, “LAWFOX Advocsiuuwr (BY.)Y en
“LAWFOX”, WoDam is de zetfstandig bevoegde bestuorder van LAWFOX,
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Omder het kopje activiteiten {van LAWEFOX) staat in het handelsregister van de Kaner van
Koophandel vermeld:

6 ¥

Het uitoefensn van een advocatenprakiik.”

12 Woblam is houdster van het op 21 januart 2014 gedeponeerde en op 31 maart 2014
ingeschreven (nschrijvingssummer 0950289 Bepelu-woordmerk “LAWFOX” (hierma:
het woordmerk). Het woordmerk is geregistreerd voor de kdassen 35, 41 en 45, Dagronder
vallen advisering over bedrijfsorganisatie, bedrijffsorganisatorische en bestuwrlijke
advisering, hulp bij de leiding van zaken, juridische diensten, beheer van auteursrechion en
advocatuur.

2.3 Op 31 januar 2014 hebben LAWFOX en WoDam een overeenkomst met de titel
‘Aktle van overdracht intellectuele cigendom’ gesioten. Die overgenkomst houdt in dat
LAWFOX haar intelleciuele eigendomsrechien, wasronder haar merkrechien (zoals hat
woordmerk) en handelsnaamrechien, overdraagt san WoDam en dat WobDam na die
overdracht een nigtexclusiove Heentle tot exploliatie en handhaving van de intellectucle
eigendomsrechten verleent aan LAWFOX LAWFOX ig ook zelf bevoegd zelfstandig op 12
treden tegen schending van de intellectiele eigendomsrechten {artikel 2.3).

4. LawkFor is op 7 november 2017 opgericht en treedt naar bulten onder de
handelsnamen “Lawlort™, “LawFort BV, en "LawFort Juristen”.

Onder ket kopie activitelten {van LawFort) staat in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel vermeld:

“Het verlenen van juridisch wilvies en rechushijsrand aan zelfstondige ondernemers en vrije
berpepsheneienaren, celfstandigen sondar persongel en MRS (Midden- en Kieinbedrij)
andernemingen, het odvizeren, beoordelen vn witvoeren van reorganisaties, horstructureringen en
doorstarimapeliikheden, het witvafenen von een rechishundig adviesburesu en jurisienkantoor;
holding en hebeer”

2.5 Bij e-mails van 11 Jund, 12 jund en 14 juni 2018 s LawFort door LAWFOX
gesommmeerd om het gebrulk van de inbreukmakende handelsnaam en teken “LawFort™ e
staken en gestankt te houden. By e-mails van 12 junten 14 juni 2018 aan LAWFOX heeft
LawFort te kennen gegeven dat van merkinbreuk of nbreuk op de handelsnaam geen sprake
is en dat zij haar nasm niet zal wijzigen.

2.6, Bij brief van 1 augustus 2018 is LawFort door de advocaat van LAWFOX
gesommeerd (kort gezegd) te bevestigen dat zi) het onrechimatige gebruik van het teken
“LawFort” zal staken on gestaakt zal houden, bij gebreke waarvan LAWFOX een kort
peding zal starten om een einde te maken aan de onrechtmatige en inbreukmakende situatie.
Diezelide dag heeft LawFort per e-mail laten weten aan die sommatie geen gehoor te goven.

3. Hiet geschil

31 Wollam o.s. vordert na eiswijziging, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

i.  Lawfort te gebieden inbreuk op de merk- en handelsnaamrechien van WoDam o.s.
wagronder het gebruik van de tekens “LAWEFORT” “LAWFORT JURISTEN" en
“LAWEFORT BYY, en overige met het teken “LAWFOX” oversenstemmende tekens, te
staken en gestaake w houden;
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Lawbori te gebieden alle offfing en online verwijzingen nasr en vermeldingen van het
gebruik van het teken “Lawlor™{waaronder op facturen, flvers, promotiernateriaal, als
domeinnagm, op social media gecounts, in online telefoongidsen) met onmiddetijke
ingang, althans binnen viji dagen na betekening van het vonnis te verwijderen,
3. eenen ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per dag (cen gedeelie van
een dag als hele begrepen) dat de overtreding vooriduurt, 1ot een maximum van
£ 250.000,00, althans een door de voorzieningenrechier 1e bepalen dwangsom, yoor
elke dag of gedeelte van cen dag dat nakoming van het gevorderde onder 1 en 2 geheel
of gedechelijk uithbljft, zulks tegen behoorlilk bowijs van kwijting,
4, Lawror te veroordelen in de kosten van deze procedure ex artikel 18150 By,
te bepalen dat de termijn voor et instellen van de es in de hoofdzask ex artiked 1019
R zes maanden vanaf de dag van het wizen van dit vonnis is.

44

3.3 LawFort voert verwesr,

33 O de stellingen van partiien wordt higma, voor zover van belang, vader ingegaan,

4. D¢ heoordeling

4.1 Het spoedeisend belang van WoDbam c.s. vioeit voort it de aard van de vordering
en 15 niet betwist door LawFor, Vastsiaat dat WoDam houdster is van het woordmerk, dat
Waollam een niet-exclusicve Heentie tot exploitatie van het woordmerk aan LAWFOX heefl
verleend en dat LAWFOX ook bevoegd is om handhavend op te treden tegen schending van
merkrechien. Daarin ligt het belang van LAWFOX als één van de eisende partijen in dit
geding.

4.2, In de eersie plaats sielt WoDam c.s. dat LawFort met het gebrulk van het ieken
“LawFort” inhreuk maakt op het merk “LAWFOX" conform artikel 2.20 id { sub b BVIE.

4.3, Als meest verstrekkende verweer heeft LawFort aangevoerd dat in een
bodemprocedure naar alle waarschijnhikheid zal worden bestist dat het beroep van LawFont
op nietigheid van het woordmerk zal slagen op grond van anikel 228 lid 1 sub d BVIE,
pamelik dat het woordmerk vitsluttend bestaat uif tekens of benamingen die in het normale
talgebruik gebruikelijk zijn geworden, LawFort heeft die stelling echter niet nader
onderbouwd of toegelivht. Reeds om die reden kan dir verweer niet slagen,

4.4, Up grond van artikel 270 Bd 1 sub b BVIE heeft de merkhouder bet recht hes
gebruik van egn teken door een derde zonder zijn toestemming te verbieden in het geval dat
teken gelijk is aan of overeenstemt met ziin merk en in het economisch verkeer gebruikt
waordt voor dezelide of sportgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek
verwarring kan ontstaan, inhoudende het pevaar van associatic met het merk,

Van inbreuk zoaks bedogid in voormeld artikel is sprake indien het woordmerk “LAWFOX
en het teken “LawFort” — globaal beoordeeld, naar de wotaalindruk die zij maken, visueel,
auditief en/of begripsmatig - zodanige gelijhenis vertonen dat bij het relevante publiek
verwarring wordt gewekt tussen het woordmerk en het teken (directe verwarring) dan wel
dat daardeor bii het relevante publick de indruk wordt gewekt dat er enig economisch
verband bestaat tussen de rechthebbenden op het woordmerk en hel teken (indirecte
verwarting). Daarby dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden

5
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genomen, waaronder de onderlinge samenhang tussen de overesnstemming van het merk en
het teken, de mate van soortgelifkheid van de betreffende waren of diensten en de
onderscheidingskracht en de bekendheid van het woordmerk. Daarbij kan uit een cogpunt
van verwarringsgevaar een grotere mate van soprigeliskheid een geringere mate van
overeenstemming compensaren en omgehkeead.

4.5. Bij de vergeliking van het woordmerk met hiet teken, wordt het volgende
OVErwWogen.

De egrste vijf letters van beide tekens zijn derelfde, namelijk “"LAWFO". Hetenkele
verschil zit in het einde, dat slechis bestaal uit één respectievelifh twee medeklinkers {-X en
-t} Daarmee stemmen de tekens visuee! in hoge mate met efkaar overeen. Dat er verschil
zit i het gebrutk van hoofdlediers en Kleine letters biy de tekens, is in deze niet relevant. Nu
Woliam ¢.s. enkel de bescherming van het woordmerk inroept, doen de grafische elementen
vian het merk — en dus ook de precieze schriifwijze in de zin van letiergrootte — niet ter zake
voor de overeenstemmingsvraag. Hetzelfde geldt voor et door Lawlort gestelde versohil in
fogo.

Daarnaast is sprake van een sterke auditieve overeensternming. De uitspraak van het
groowste gedeelte van het woordmerk eo hiet teken, nameliik "LAWF(O, is dentiek,
Begripsmatig gezien, 15 de overeenstemming niet hoog. Beide tekens beginnen met “LAW™,
welk woord fmpliceert dat de ondernemingen zich bezig houden met juridische
dienstverlening. Het tweede gedeclie van de tekeos (FOXY en “Fort™) heeft een andere
betekenis en stemt niet met elkaar overeen,

4.6. Diaarnnagt stelt de voorziemmgenrechter vast dat de dienstverlening van LAWFOX
en LawkFort als soorigelik is aan re merken. Beide bedriiven verlengn juridische
dienstvoriening aan ondernemers en ondermemingen. LAWEFOX richt zich met name op het
iT-, 1E en privacyrecht, LawFort bied! in brede zin hulp asn ondernemingen in financieed
ywasr weer, mel name op ket gebied van het reorganiseren, herstructureren, saneren en
doorstarten, Hoewel het anndachisgebied voor wat betrefi hun dienstverlening verschili,
neemi dal niet weg dat LAWFOX en LawFort in ieder geval gedeeltelifk in elkaars
vaarwater zitten, Lawlort geeft zelf aan dat haar werkzasmbeden rondom de reorganisatie
van bedrijven ook juridisch advies omvaiten en WoDam c.s. heeft gemotiveerd aangevoerd
dat LAWFOX ook endernemingen in zwaar weer juridisch bijstaat. Terecht heeft WoDam
e.5. daarblf sangegeven dat er geen hard onderscheid Kan worden gemaakt in de
subdomeinen van het recht, Zo kunnen ondernemingen vanwege een 10T -conflict In een
insolvente toestand belanden en cen onderneming in owaar weer kan 1 maken krijgen met
vraagstukken op het gebied van het ITrecht,

Bovendien geldr dat de dienstverlening van LawFort vall onder dezelide diensten waarvoor
het woordmerk 1s ingeschreven, namelijk klasse 35 {o.m. advisering over
bedrijfsorganisatie, bedriifsorganisatorische en bestuuriike advisering, hulp bi; de leiding
van zaken en 45 (o.m, juridische diensten). Verder is nog van belang dut LawFort ook naar
builen treedt met het achtervoegsel “luristen”™

4.7, WoDam c.s. heeft voorts producties overgelegd waarull genoegzaam bijjkt dat zy
voldoende mspanningen verricht om hasr landelijke naamsbekendheid 1e vergroten. Zo
heeft zii reviews van verschillende klanten overgelegd (waarvan sommige kanten landelijk
aperpren), verzorgt zij juridische cursussen en publiceert 21 repelmatiz artikelen via haar
weblog op websites en in diverse vakitferatuur,
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4.8. Aldles tezamen bezien, is de voorzigningenrechter van oordes] dat de otaalindruk

van het woordmerk en het when zodanige gelijkenis verionen dat er sprake is van
verwarringsgevaar bij het relevante pubbiek. Dat die verwarring zich vooralsnog in de

raktipk niet heeft verwezenhgkt, doet daar miet aan af. Dat leidt tot het oordee] dat het teken
“LawFort” inbreuk maskt op het merk “LAWFOX”,

4.9, In de tweede plaats meent WoDam o5, dat LawFort met het gebruik van
versehitlende handelsnamen die zijn gerelateerd aan “LawFort™ inbreuk mazki op haar
handelsnaamsechien. Daarbii dost zij een berozp op artikel 3 en 5a van de Handelsnaanwat
{Hew)

410, Inarokel 3 Hnw s bepaald dat het verboden is een handelsnzam te voeren, dig,
visdrdat de opderneming onder die nagm werd gedreven, reeds door een ander rechimatig
gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechis in geninge mate afwijkt, een en ander
voor zover disptengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats
waar zif ziin gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondememingen te duchien is,

4,11, Vastsizat dat de handelsmamen van LAWFOX eerder in gebruik waren dan de
handelsnamen van LawFort, YVerder volgh uit de overwegingen onder 4.5, vm 4.7,
genoegzaam dat het woord “LawFort” slechis o geringe mate alwitkt van "LAWFOX", dat
de ondernemingen soprigelitke dlensten verrichien en dat zi) beide landelifk actie? ziin,
Daarmee s voldoende aannemelijk dat bij het publiek verwarring tussen de ondememingen
@ duchten valt, Ook hier geldt dat het feit dat er nog geen sprake is geweest van verwarring,
niet van belang is. Het gaat mmers om de concrete mogelykheid van verwarring, LawFort
maakt met het gebruik van de handelsnamen “LawFort”, “LawFort Juristen” en “LawFon
B.V.? dan ook inbreuk op de handelsnaam van LAWFOX,

412, Met het oordeel dat sprake s van handelsnaammbreuk door LawFort in de zin van
artikel 5 How, beboeft het beroep van Wollam ¢.s. op artikel Sa Hiow geen bespreking meer.

4,13, Ten slotie wordt nog opgemerkt dat, als al uitgepasn zou worden van de stelling
van LawFort dat de aard van haar diensten wezenlijk verschilt van die van LAWFOX omdat
zij zich In wezen niet echi bezig houdt met “Juristeri]”, niet valt in te zien wat hiet rechiens i
respecteren belang is van LawFort om zich 1o profileren als juridisch advieskanioor door
gebrutlmaking van de voorvoegsel “Law-" enfof de extensie “Juristen” in haar
handelsnanm. Bovendien s pebleken dat LawFort haar diensten tevens sanbiedt via de
website “www directdoorstarien.com™. Dit doet af aan het belang van Lawbort bi het
gebruik van “LawFort” als handelsnanm on merk.

A4, Het voorgaande leidt ertoe dat het onder punt 1. gevorderde gebod wordt
wegeweren, in die zin dat Lawbort zal worden veroordeeld indere inbreuk op de merk- en
handelsnaamrechien voor wat betreft het gebruik van de woorden “LawFort”, “LawFort
Juristen” en “LawFort B Y. te staken en gestaskt te houden. Voor een rulmere veroordeling
is geen plaats. De vordering om ook het gebruik van met “*LAWFOX” overeensternmende
wekens te verbieden, is onvoldoende bepaalbaar en zal lziden tof executieproblemen.

i de veroordeling onder punt [ ligt reeds besloten dat LawFort gehouden is om alle oftline
en onling verwijzingen naar en vermeldingen van het pebruik van het teken “LawFort”
{waaronder op facturen, flvers, promotiemateriaal, als dometnnaam, op sovial media
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aceounts, in onling telefoungidsen) te verwinderen, Deze vordering wordt derhalve bij
gebrek aan cen belang afpeweren,

415 Staking van het merk- oo handelsnaaminbreok zal niet met oomiddelliike ingang
worden bevolen zoals gevorderd, nu een redelijke termijn gegund moet worden om aan de
bevelen in het dictum te voldoen. De voorzieningenrechier acht een termijn van twee weken
Wiervoor voldoende.

4.

th, Het opleggen van een dwangsom is passend en geboden. De gevorderde dwangson
zal w

orden beperki.

4,17, Mu LawFort terecht door WoDam s, in rechie is betrokken, zal LawFort in de
proceskosten worden veroordeeld, WoDam c.s. vordert op de vort van artikel 1019 Ry
veroordeling van LawFort in de volledige proceskosten, welke kosten voor wat betreft de
advocaatkosien volgens de door haar overgelegde specificatie 1ot op heden € 9.406,98
exclosief biw (€ 4.764 98 + € 4.642,00) bedragen, Daarnaast maakt WoDam .5, aanspraak
op vergoeding van de door advocast W. Dammers van LAWFOX verrichte werkzaambeden
teq behosve van Wollam, zijnde een bedrag van € 283200 exclusief biw. LawFort heeft
terecht aangevoerd dat de kosten van Dammers mosten worden beschouwd als “eigen” uren,
nu Dammers bestuurder #n enig aandeelbouder is van Wollam, zodat deze kosten niet voor
vergoeding in sanmerking komen. LawFort heaft het ingediende overzicht van de advocaat
van Wollam c.s, miet betwist, Conform het standpunt van WoDam o5, is de
voorzieningenrechier van oordeel dat de onderhavige provedure kwalificeert als een
genvoudig kort geding in de zin van de toepasseliike tndicatistariovenregeling, waarvoor de
maximale advocaatkosten op € 6.000,- zijn vastgesteld. De voorzieningenrechter acht de
door WoDam ¢.8. opgegeven advoeaatkosten daarom niet redelilk en evenrediy voor zover
deze het bedrag van € 6.000,- {inclusiel kantoorkosten en exclusie! btw) i boven gaan.

De kosten aan de zidde van WoDam c.s. worden daarom begroot ope

- dagvaarding €  B37%
- griffierecht £ 61600
- safars advocast E 600000
Totaul R NN

448, De voorzieningenrechier zal de termio als bedoel in artikel 16191 Bv bepalen op
zes ynaanden na de datem van dit vonnis.

4,19, Het verzoek van LawFort om het vonnis niet witvoerbaar bij voorraad te verkiaren,
is door haar niet nader gemotiveerd, zodat daaraan voorbi] wordt gegaan.

Ten overvioede wordt overwogen dat het karakier van cen kort geding met zich brengr dat
een daaruit voortvineiend vonnis in beginsel witvoerbaar bij voorraad verklaard wordy,

Die voorzieningenrechier mag dat bovendien ambishalve bepalen,
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& Do beslissing

Do voorzieningenrechier:

SN gebiedt LawFor iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Wollam
.8, op het gebruik van de woorden/tekens "LawFort”, "LawFort Juristen” en “LawFort

BV .7 te siaken en gestaaki te houden;

5.2 verpordesit LawFort om aan WoDam ¢.5 een dwangsom te betalen van € 2. 500,00

voor jedere dag of gedeelte daarvan dat LawFori nigt binnen twee weken na betekening van
dit vonnis agn het in 5.1, witgesproken gebod voldoet, 1ot een maximum van € 100.000,00 is
berekl;

5.3. bepaalt de fermin voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel
1018 Ry op zes maanden na heden;

5.4. verpordealt Lawlort in de proceskosten, aan de zijde van WoDam s ot op heden
begrootop € 6.711,7%,

KN verkizart dit vonnis tot zover uttvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde afl

R

Dt vonnis is gewezen door my, P de Bruin en in hef openbaar gitgasproken op
28 september 2018

E TG




