
IN NAAM VAN DE KONING 

arrest 
GERECHTSHOFAMSTERDAM 

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I 

zaaknummer: 200.239.350/01 

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/643849/ KG ZA 18-193 

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 29 januari 2019 

inzake 

1. Addcomm Group B.V., 

en 

2. Addcomm Direct B.V. , 

beiden gevestigd te Amersfoort , 
appellanten, 
tevens geïntimeerd en in incidenteel hoger beroep, 
advocaat mr. N.A. Winthagen te A ms1ercl mn 

tegen 

Appcomm B.V., 
gevestigd te Venlo, 
geïnlimeerde, 
tevens appellante in incid enteel hoger beroep, 
advocaa t: mr. Y.J. P . .l ansscn 1e Venlo. 

1. Het gedin g in hoger beroep 

Acldcomm Group B.V. en Add comm Dircel B.V. ' 'Vorden hierna gezamenl~jk 

Addeomm genoemd en Appcomm B.V. zal hi erna worden aangeduid als Appcomm . 
Addcomm is bi.i dagvaarding van 8 mei 201 8, tevens houdende gri even met toeli cl1t ing 
en vergezeld van vier producties genummerd 7 t/m 10, in hoger beroep gekomen van 
een vo1mi s van de voorzieningem echter in de rechtbank Amsterdam van 11 april 2018 , 
onder voormeld zaak-/rolnummer in korl gedin g gewezen tussen Addcomm als eiseres 
en Appcomm al s gedaagde. 

Partij en hebben daarna de volgende stukken ingediend: 
- memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep; 
- memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep. 
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Addcomm heeft in principaal appel geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal 
vernietigen en alsnog haar vorderingen zal toewijzen, met beslissing over de 
proceskosten op de voet van artikel 10 19h R v. 
Appcomm heeft geconcludeerd, in principaal appel, dat het hof het hoger beroep van 
Addcomm zal verwerpen, en in incidenteel hoger beroep dat het hof het bestreden 
vonnis zal vernietigen wat betreft de beslissing over proceskosten en alsnog Addcomm 
zal vcroordelen in de kosten van het geding in eerste aanleg, een en ander met 
beslissing over de proceskosten op de voet van artikel 1 01 9h R v en nakosten, te 
vcrmeerderen met de wettelijke rente. 
Acldcomm heeft in incidentcel appel geconcludeerd tot afwijzing, met beslissing over 
de proceskosten conform artikel 1 0 19h R v. 

Partijen hebben cle zaak ter ziUing van 22 november 2018 doen bepleiten door hun 
advocaten, ieder mm de hand van pleitnotities die ;jjn overgelegd. Beide partijen 
hebben nog producties in het geding gebracht, namelijk 
·· zijclens /\ddcomm 1\vec producties, genummerd I 1 en 12, en een aanvullend 
kostenoverzicht:, 

zijdens /\ppcomm een kostenopgave en een aanvullend k.ostenoveu.ich1. 

Ten slotte is arrest gevraagd. 

2. Feiten 

De voorzieningenrechter heeft in hei vonnis onder 2 de feiten opgesomd die zij bij de 
beoordeling van de zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Voor zover deze feiten 
tussen partijen nie1 in geschil zijn, dienen die ook het hof 1ot uitgangspunt. 
Samengevat en \Vaar nodig aangevuld met andere feiten die volgen uit niet 
\Veersproken stellingen van partijen dan wel de niet (voldoende) bestreden inhoud van 
producties waarnaar zij 1cr staving van hun stellingen verwijzen, komen de fl:iten neer 
op het volgende. 

2.1. /\ddcomm 1s in 1996 opgericht en verlccn1 in Nederland diensten op bet 
gebied van fysieke; en online (SMS, e-nwiL online applicaties (apps), websites .. social 
media) marketing. Zij ontwikkcli daMvoor onder meer apps, bijvoorbeeld de 
AfvalWij:;-.cr app. Deze app is in 2011 ontwikkeld en met cle;.c app kunnen gcmeenten 
hun inwoners informeren over 1ijds1ip en \Vijze van afvalinzamcling. Addcomm 
handelt onder de naam /\ddcomm en beheert een website onder de domeinnaam 
addeomm.nl. Er \;verken ruim 60 medewerkers bij 1\ddcomm. 

2.2 Appcomm is opgericht in oktober 2013 en verleent eveneens online 
marketing diensJen aan Nederlandse bedrijven. Zij maakt daarvoor ten behoeve van 
haar klanten op maat gemaalde apps en \vebsitcs. Zij handelt onder de naam 
Appcomm en beheert een website onder de domeinnaam appcomm.nl. 

2.3 Bij brief van 16 juni 2017 heeft Addcomm aan Appcomm bericht dat zij 
meent dat Appeomm inbreuk maakt op de handelsnaam van Acldcomm. Zij heeft 
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Appcomm gesommeerd om het gebruik van de naam Appeomm te staken en de 
domeinnaam appcomm.nl aan Addeomm over te dragen. Aan deze sommatie heeft 
Appcomm geen gehoor gegeven. 

3. Beoordeling 

Prinäpaal hoger heroep 

3.1. Addcomm vordert in dit geding, kort samengevat, dat Appcomm op straffe 
van een dwangsom wordt bevolen het gebruik van de handelsnaam Appcomm en de 
domeinnaam appcomm.nl te staken en gestaakt te houden. 

l.l.l Addcomm ]egt aan haar vorderingen ten grondslag - samengeval dat de 
door Appcomm gevoerde handelsnaam in zodanig geringe mate af\vijkt van haar 
eigen, oudere, handelsnaam /\cldeomm dat daardoor tussen beide ondernemingen, 
mede gelet op de amd en geografische reikwijche van beider dienstvc.rlcning 
(nagenoeg identieke diensten., aangeboden in heel Nederland), verwarring bij hel 
publiek dreigt, en dal mitsdien op grond van artikel S Handelsnaamwet ('Jinw. ') aan 
Appcomm het gebruik van die handelsnaam moet worden verboden. 

~).1.2. De voor:;.ieningenrechüT heef! de vorderingen van Addcomm al'ge\ve:;,en. /,ij 
overwoog daartoe, samengevat: 

da1 de beide handelsnamen, die ieder bestaan uit een samenstelling van 
afkortingen, niet louter beschrijvend en niet identiek zijn maar wel op elkaar 
lijken, 
dat er niet van kan worden uitgegaan dat de handelsnaam Adcleomm grote 
bekendheid heeft bij he1 relevante publiek, 
da1 beide partijen weJis\VHar klanten in heel Nederland bedienen maar dat zij :;.ieh 
dambij slcch1s in beperkte mate begeven op clczellèlc mmkt, 1c weten hc1· 
aanbicden van apps die de klant als commlmica1iemicldel kan gebruiken, hetgeen 
voor Adclcomm mam een beperkt deel 1'<111 haar activiteiten vonnt ierwijl 
/\ppcomrn geen andere diensten aanbiedt, 
dat hc1 publick op dc;:e murkt niet bestaat ui i consumenten ma21r uit pro/i!ssiorwls 
met een hoger dan gemiddeld niveau van oplettendheid, 
dat onder de;:c omstandigheden wel mogelijk lijkt dat in geringe mate 
verwarringsgevaar te duchten is maar dat niet iedere graad van verwarring een 
verbod rech1vaardigt, 

en da1 mitsdien het verwarringsgevaar onvoldoende is om de vorderingen van 
Addcomm toe te wijzen. 
De voorzieningenrcch1cr ;:ag tenslotte aanleiding, nu de vorderingen van Addc.omm 
weliswaar \verden afgewezen maar Adclcomm in haar stellingen wel gedeeltelijk \'Verd 
gevolgd,, om cle proceskosten te eompenseren. 

3. 1 .3 Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegele motivering komt 
Adclcomm met een vijftal grieven op. 
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3.1.4 Appcomm voert gemotiveerd verweer. 

3.1.5 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader 
mgegaan. 

3 .2. De strekking van de grieven is het geschil in volle omvang aan het hof voor te 
leggen. Het hof zal de grieven gezamenlijk behandelen. 

3.2.1 Voor de beoordeling van de voreleringen van Acldcomm komt l1et er blijkens 
art. 5 Hnw. op aan of de handelsnaam van Appcomm van de oudere handelsnaam van 
Addcomm zo weinig afwijkt dat daardoor verwarring· bij het publiek tussen de 
ondernemingen te duchten is in verband met hun aard en de plaats waar zij zijn 
gevestigd. Bij deze beoordeling moei de rechter rekening houden mei alle 
omstandigheden clie het verwarringsgcvaar in de hemel werken of tegengaan, nu uit de 
wclsgesehiedcnis blijkt dat de wetgever in art. 5 I Inw. geen strikte opsomming van de 
vcrv,l<1rringsl;lclorcn heen willen geven (I m 2B maar( l %3, NJ 1963, 262). 

3.2.2 Tussen partijen besiaat debat over de aard v<m de activiteiten van Appcomm 
en de mate \Vaarin die gelijk zijn aan de activiteiten van Addcomm. De 
voorzieningenrechter heen geoordeeld dat klanten bij beide partijen 1crccht kunnen 
voor online-communicatiediensten maar dat Appcomm op dat vlak alleen op maal 
gemaalde élpps lever(. De tegen dat laatsic door J\dclcomm gerichte eerste grief slaagt 
in zoverre, ebt Appcomm in hoger beroep heen erkend dat :~.ij in dal kader --nel als 
Addcomm - ook websites ontwikkelt. Bet hof is, gelet op een en ander, van oordcel 
dat de activiteiten en producten van partijen in ieder geval niet zozeer verschillen dat 
reeds daardoor een gevaar voor venvarring bij het publick afwezig kan worden geacht. 

3 .2J Ten aanzien van de mate van overeenstemming tussen de betrokken 
hamleisnamen Addcomm en Appcomm, sleh hof voorop dat die namen in hun geheel 
elienen te \Vorden vergcicken mam cla1 daarbij de nadruk ligt op vcrgelijking van de 
l<cnmcrl<cndc bcsiandclclcn daarvan, nu immers minder kenmerkende bestanddelen 
(l',oals onderdelen van clc l1éléll11 die hcscl1rijvcnd /.Ïjn voor of vcrwij:;:en nam de 
<lclivitcitcn van de onclcrncrning) minder snel aanleiding kunnen zijn tot vcrwarring 
tussen de specifieke twee betrokken ondernemingen. 

3 .2.4 De twee betrokken handelsnamen :;:ijn niet louter beschrijvend, maar bestaan 
ieder uil een samenstelling van ailwrtingcn, die stuk voor stuk venvijzen naar de 
<lcLivitciten van de beirokken onderneming. Jn clc handelsnaam Adclcomm vormt, 
volgens Adclcomm, het bestanddcel 'Adel' een Engelstalige venvij:;:ing naar 
'advertentie' en naar de added value (toegevoegde waarde) die Addcomm biedt, en het 
bestanddcel 'eomm' een Engelstalige vcnvijzing naar 'communicatie'. ln clc 
handelsnaam Appcomm verwijst, volgens Appcomm, het bestanddcel 'App' naar 
'applicatic/applicafion' (waarbij de a11<orting overigens gebruikelijker is dan het 
volledige woord) en het bestaneldeel 'comm' naar 'communicatie!communicafion())'. 
Gelet op het feit dat de beide ondernemingen werkzaam zijn op het gebied van 
(online) communicatie, acht het hof aannemelijk dat het publiek het identieke 
bestanddeel 'comm' in de beide handelsnamen zal opvatten als een vcrwijzing naar die 
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activiteiten, zodat bij de beoordeling van de mate waarin het publiek de betrokken 
handelsnamen als overeenstemmend ervaart, meer nadruk ligt op vergelijking van de 
bestanddelen 'Add' respectievelijk 'App', die niet identiek zijn. 
Addcomm heeft weliswaar gesteld dat haar handelsnaam bij het relevante publiek een 
aanzienlijke bekendheid heeft venvarven maar zij heeft dit naar het oordeel van het 
hof tegenover de betwisting door Appcomm ook in hoger beroep niet voldoende 
onderbouwd zodat het hof, evenals de voorzieningcnrechter, geen aanleiding ziet om 
die omstandigheid bij de beoordeling van het verwarringsgevaar te betrekken. Van 
belang is vooris dat het afl1emerspubliek van de beide ondernemingen niet bestaat uit 
consumenten maar uit professionele afnemers zoals ondernemingen en 
overheidsinstanties met een hoger niveau van oplettendheid dan de gemiddelde 
consument, waardoor aannemelijk is dat dit publiek zich eerder bewust zal zijn van de 
vcrschillen tussen de beide handelsnamen, in het bijzonder tussen de bestanddelen 
'Adel' respectievelijk 'App', en mitsdien minder snel verwmring zal onckrvinden. 

:l.2.S llc1 hofbetrekt ook in zijn beoordeling 
de vcrschillen in graJlschc: presentatie van de handclsnmncn van partijen op hun 
websites, \:Vaar Addconnn naast haar hemdelsnaam een logo in /.W<lrt-roc\c kleuren 
hanteert met in hoofdletters de woorden ADDCOMM GRGUP boven een 
beeldclement van twee golvende lijnen en Appeomm een logo in rood-witte 
kleuren hanteert me1 in kleine lcHcrs het woord nppcomm onder een vierkant 
beeldclement mc1 gestileerde lc1tcrs a en c: 
d<ri nie1 is gebleken van bijkomende omstandigheden die hei gebruik door 
Appcomm van haar handelsnaam als onrechtmatig zouden kwalificeren zoals het 
opzeitelijk kiezen voor een op Addcomm gelijkende naam of een gebruik daarvan 
met geen ander doel dan Addcomm schade te berokkenen; 
dat in dit geding niet is gebleken van enig concreet geval van verwarring bij het 
publick van de handelsnaam Appcomm mei die van Addeomm. J Ioc\vcl het, in he1 
kader van de aan te leggen toets, niet nodig is dat gebleken is van daadwerkelijke 
venvarring kan het vóórkorncn daarvan het hcstam1 van het gevaar wel 
ondersteunen. 

3.2.6 Op grond van al lw.t voorgaande komt het hof tot hc1 oordcel dat Acldcomm 
onvoldoenclc aanncmc.!i.il< llceH gemaakt dat door het gebruik van clc hanclclsnaam 
Appcomm gL:vmtr voor vcrwarring in de zin van mL S Jlnw. ontstaat mc1 de 
handelsnaam van Aclclcomm. Op dezelfde gronden oordceli het hof dat ook een gevaar 
voor zogeheten indirecte vcnvarring, inhoudende dat het publick zou menen dat de 
ondernemingen van partijen in enig opzicht met elkaar vcrbonden zijn, niet 
aannemelijk is geworden. 

3.3. De grieven van Addcomm falen derhalve. Dat grief 1 van Addcomm deels 
terecht is voorgesteld, leidt niet Lot een andere beslissing dan de voorzieningenrechter 
heeft gegeven. Het hoger beroep van Acldcomm wordt mitsdien verworpen. Addeomm 
zal als in hei ongelijk gestelde partij worden vcrwezen in de kosten van het geding in 
het principaal hoger beroep. 

Incidenteel hoger beroep 
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3.4. Met haar grief in incidenteel hoger beroep keert Appcomm zich tegen de 
beslissing van de voorzieningenrechter dat de proceskosten worden gecompenseerd in 
die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. 

3 .4.1 Appcomm legt aan deze grief ten grondslag dat, hoczeer ook de beslissing 
van de voorzieningenrechter is voorafgegaan door een zorgvuldige afweging van de 
stellingen van partijen en afweging van hun belangen, het Appcomm was die 
uiteindelijk door de voor;;,ieningenreehter volledig in het gelijk is gesteld, middels een 
beslissing die 'binair in het voorelcel van Appeomm' is uitgevallen, waarbij Appcomm 
met dit laatste, naar het hof begrijpt, doelt op het feit dat de vorderingen van 
Addcomm door de voorzieningenrechter volledig zijn afgewezen. 

3.4.2 Aclcleomm bestrijdt dat he! Appcomm \Vas die in eersic aanleg volledig in heL 
gelijk is gesteld, omdat de voor;;,ieningenrechter volgens haar wel heeft geoordeeld dat 
sprake W<ts van vcrwaningsgcvaar. Addcornm hetoogt ook dat Appcomrn in haar 
incidentcel hoger beroep niet-ontvankelijk is omdat /,ij geen grieven hecü gericht 
tegen de inhoudelijke beoordeling door de voor;;,ieningcnreehtcr waarop dc,ze he! 
(volgens Addcomm gegeven) oordeel dat sprake was van vcrwarringsgcvaar hecil 
gebaseerd. Dit laatste venveer vcnverpt het hof: nu de inhoudelijke beoordeling door 
de voorzieningenrechter voor Appcomm gunstig \Vas en deze door Appcomm nu juist 
tot uitg<mgspun1 is gcnornen bij haar klacht over de (volgens haar mei die beoordeling 
niet overeenstemmende) proccskostenveroordcling. 

3.4.3 Blijkens artikel 237, eerste lid, Wetbock van Burgerlijke Rechtsvordering 
('Rv. ') wordt de partij die bij vonnis in het ongelijk Yvordt gesteld veroordeeld in de 
kosten, maar kan de rechter de kosten geheel of gedeeltelijk compenseren indien 
partijen ov.cr en \Veer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld. 
Ook als de voorzicningenreehter, ;;:oals Addeomm betoogt, zou hebben ovenvogen dat 
van (een bepaalde mate van) vcnvarringsgcvaar sprake was, beslissenel is dat cle 
voorzicningenrechter, rekening homknd met de aard van de heide ondernemingen en 
andere relevante omsümclighcckn, geen vcrwarringsgevmn· in de zin van mt. 5 llnw. 
heeft aangenomen op grond wamvan het door Adclcomm gevorderde vcrbod mcL 

nevcnvnrclcringcn kon \Vorden tocgcwc;;,en. ;\ddcomm heeft daarom te [.J,elden als de 
in eerste aanleg geheel in het. oi1gelijk gestelde partij. Nu niet is gebleken van andere 
omstandigheden clic een eornpensatie van proceskosten ;;:ouden rechtvaardigen, biedt 
de hoofdregel van m!. 237 lid 1 Rv. geen ruimte voor een andere beslissing dan dat 
Addeomm wordt veroordeeld in de kosten van de proccdure in eerste aanleg. 

3.5. De incidentele grief van Appcomm slaagt. Ilet vonnis \vaarvan beroep zal 
\Vorden vernietigd wat betreft de proceskostenveroordeling en Adclcornm zal alsnog 
\Vorden veroordeeld in de kosten van de proeedure in eerste aanleg. Addeomm zal als 
in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in het 
incidenteel hoger beroep. 

Proceskosten op basis van art. I 0 I 9h Rv. 



zaaknummcr: 200.239.350/01 7 

3.6. Appcomm heeft zowel in eerste aanleg als in principaal en incidenteel hoger 
beroep gevorderd dat Addcomm wordt veroordeeld in de volledige proceskosten op 
basis van art. 10 19h Rv. Zij heeft daartoe gespecificeerde overzichten overgelegd van 
haar advocatenkosten, welke volgens die overzichten hebben bedragen: 

in eerste aanleg: € 6.566,- exclusief BTW; 
in hoger beroep: € 11.803,50 exclusief BTW. 

Nu het onderhavige geschil de handhaving van intellectuele eigendomsrechten betreft 
als bedoeld in art. 1019 Rv., zal het hof redelijke en evenredige kosten op basis van 
art. 1 019h Rv. toc\vijzen met inachtneming van de toepasselijke indicatietarieven voor 
een eenvoudig kort geding (zowel voor rechtbank ais hof maximaal € 6.000,- aan 
advocatenkosten), hetgeen aan advocatenkosten neerkomt op € 6.000,- zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep. 

4. Beslissing 

J lei hof: 

rechtdoende in principaal en incidenteel hoger beroep: 

4.1. vernicligi het vonnis \vaarvan beroep voor zover daarbij de proceskosten zijn 
gecompenseerd en, opnieuw rcchtdocnde, veroordeelt Addconm1 in de kosten van hc1 
geding in eerste aanleg, aan de zijde van Appcomm begroot op e 626,·· aan vcrschotten 
en f 6.000,- voor salaris; 

4.2. bekrachtigt het vonnis voor het overige; 

4.3. vcroordeelt Addcomm in de kosten van het geding in principaal en incidentcel 
hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Appcomm begroot op e 726,- aan 
vcrschotten en e 6.000,- voor salaris, te vcrmeerderen met de wettelijke rente indien 
niei binnen veertien dagen na dit arrest mm de kostenvcroordeling is voldaan:. 

11 .4. vcrkbart de onder 4 .I en 4.3 bedoddc kostenveroordelingen uitvoerbaar bij 
voorraad:. 

4 .:'i. wijst af' het in hoger beroep meer of anders gevorderde. 

Dil arrest is gewezen door mrs. P.F.Cî.'T'. Hofl11cijer-Ruttcn, E.M. Polak en Jl. 
en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 29 januari 2019. 




