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~EL.MOÇSATI,· 
wapende te Gorinchem, 

·.·· '·"·\':::·.: ··:· '· 

1; 1. Het verloopv~nde procedure blijktuit 
- het tussen vonnis van 2 oktober io 19 . · . 

1.2. Ten. slotte is V()nnis bepaald. 

2. De feiten 

2.1. EI Mousati drijft sinds 2010 een onderneming op hetgebied.yande handel in, en 
het onderhoud van, auto's, Hij doet dit onder de handelsnaam "Motech"; :El Mousati .heeft in 
2018 het woorclmf!rk "Autobedrijf MOTECH" ingeschreven als Beneluxmerk 
(registratienutnnwr 1 037529)voor de !dassen 12 (al!to' s; autob;mden; velgen voor 
autobanden; yqeJ,tuigen), 35 ( adveneren voor de verkoop V!).n auto's vi~ het internet) en 37 
(reparatieen onderhoudvan auto's). 

:· ·, :: ::·· .. ' .. :··.; 

2.2. .. ••• exploiteert .een autobedrijf dat zich richt ()P repar~tie, ancierhoud en 
revisie van auto's. Sinds 1 april 2018 gebruilet . . . de hande:lsnaarn Autobedrijf Mo
tech. NarlatEI Mousati bij -had aangegevenbezwaartpnaken tegen hetgebruik 
van de naam Jv1o;tech, he~ft . ] cle handelsnaam in het register van de kamer van 
ko()phandel ge',"ijzi:gd in Jv1~tech en Mqraci-tech, · · · · 

î 
I 
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3. Het geschiJ 

3.1. El Mousati vordert: 
I. een verklaring voor recht data a inbreuk maakt op de handelsnaam 

en het merk van El Mousati; 
II. een verbod, op straffe van een dwangsom, tot het gebruik van de 

handelsnamen Motech en Mtech; 
III. een verbod, op straffe van een dwangsom, tot het gebruik van de 

aanduidingen Motech en Mtech als merk; 
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IV. een gebod, op straffe van een dwangsom, de domeinnamen 
autobedrijfmotech.nl en autobedrijfmtech.nl aan El Mousati over te dragen; 

V. opgave, op straffe van een dwangsom, van de door het gebruik van de 
aanduidingen Motech en Mtech genoten winst; 

VI. veroordeling tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 
€ 1.500,00; 

VII. veroordeling tot betaling van schadevergoeding gelijk aan de genoten 
winst; 

VIII. overdracht van alle zaken waarop het teken Motech of Mtech is 
aangebracht; 

IX. een gebod tot het publiceren van een rectificatie; 
X. veroordeling in de proceskosten overeenkomstig artikel 10 19h R v; 

3.2. El Mousati legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat 1 inbreuk heeft 
gemaakt op zijn handelsnaamrecht en merkrecht met betrekking tot de aanduiding Motech. 

3.3. Voor zover El Mousati zich beroept op het handelsnaamrecht, betoogt-. 
dat er geen sprake is van verwan·ingsgevaar gezien de geografische ligging en de aard van 
de ondernemingen. Ten aanzien van de inbreuk op het merkrechten van El Mousati voert 

aan dat het gebruik van de handelsnaam Mo-tech door der is dan het 
merkrecht van El Mousati en dat er geen sprake is van dezelfde waren of diensten. Ten 
aanzien van zowel de handelsnaam als het merk wijst op de verschillen tussen de 
door El Mousati en_.gebezigde logo's: 

Logo El Mousati: 

~ 
/;__ MOTECH~' 

Logo-. 

M ECH 
/\UTOBEDRIJF 

Daarnaast bewist···ldat de aanduiding M-tech in voldoende mate overeenstemt met 
Motech. 
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4. De beoordeling 

Artikel 5 Handelsnaamwet 
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4.1. Artikel51-Iandelsna.amwet verbiedt het gebfllik van .een haf1d\lsn~am die gelijk is 
aan, of slechts in geringe tiJM~ afwijkt van, een ouci~re handelsnaalJ1, indien daardoor 
va,nwege de aard van de onderneming en de plmlts waar zij gevestigdzijnverw~rringsgevaar 
te duchten is. · . - · · . . · . 

4.2. Voor zover . . . betwist dat de door hem geyoerde hilnd~lsnaam Autobedrijf 
Mo~tech gelijk is aan of sl~chts in geringe mateafwijkt vande h~nci.elsnaam van El Mousati, 
gaat dat verwe~r niet op~ Oeverschillen tussen de gebezigde logo's ciqen niet afaan het feit 
dat de auditieve gelijkenis tussen de namen maakt dat bij hetpubliek deindruk zal ontstaan 
dat het om dezelfde handelsnaam gaat. · 

4.3. Het betoog varr dat de aard van zijn onderneming een andere is dan de 
onderneming van El Mousati, qmdat . . . . zich enkel pezigho~cit met onderhoudt en 
niet met verkoop, gaat ever1min op.In de eerste plaats is onweer§prokendat beide 
ondernemingenonderhoudsciiensten aanbieden, Daarnaast be§taan eryolqoende raakvlakken 
tussen de verkoop yan auto'.s .en hetonderhoud_daarvaf1, zodat pijh~tin aanrnerking · 
kotiJende p1Jbliek de indruk kan ontstaandat hetolll dezelfdepfeen g~lie~rcieonderneming 
gaat. 

4.4. Ten aanzien van hetver~,Veer van . dat er geen v~r,;ya,rringsgevaar is gezien 
de plaats waar.de bedrijven yan partijen zijn gevestigd, overweegt de rechtban.k als volgt. El 
Mousati heeft onweersprqkengest~lci dathij auto's endiensten a~nbiedt 'lia)andelijke 
pl(ltforms zoals autoscout. rnl, marktplaats. nl en i~ wil van mij n~ll~()~f·ntQok heeft El 
Mousati onweersproken gesteld dat een consument bereid is ornlangere afstanden af te 
leggen als het gaat om de aanschaf van een auto. Bij deze standvanzaken is de rechtbank 
van oordeel dat El Mousati zijn handelsnaam landelijk gebruikt el1 dat zijn handelsnaam 
landelijk enige bekendheid geniet, zodat het enkele feit dat de ondernemingen van partijen 
inArkel en Zevenaar zijn gevestigd, onvoldoende is om het verwarri11gsgevaar te . 
voorkomen. 

4.5. De conclusie is dat met het gebruik van de handelsnaam "Autobedrijf 
Motech" inbreuk heeft gemaakt op het handelsnaamrecht van El1![ousati als bedoeld in 
artikel 5 Handelsnaamwet. 

Artike/2.20 BVIE: Motech/ Motech 

4.6. heeft zich verweerd met de stelling dat hij over een ouder recht beschikt 
omdat hij de naam Motech reeds gebruikte voordat El Mousati het merk Motech heeft 
gedeponeerd. Hierdoor zou El Mousati geen geldig merk hebben. Deze stelli11g gaat niet op. 
Het merkenrecht is een attributiefstelsel, hetgeen betekent dat het recht toekomt aan degene 
die het merk heeft ingeschreven. Dat een andere partij het merkeerder gebruikte staat aan 
die inschrijving niet in de weg, tenzij die inschrijving te kwader trouw is geschied. Dat is 
hier echter niet gesteld. Eventueel eerder gebruik doo.-"taat aan de geldigheid van 
het merk van El Mousati niet in de weg. · · · . · · 
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4.7. Voor zover -beoogt een beroep te doen op artikel 2.23 lid 2 BVIE (het 
gebruik van een ouder recht van plaatselijke betekenis), gaat dat beroep niet op nu
de handelsnaam, zoals hierboven uiteengezet, niet rechtmatig voerde. 

4.8. Nu vaststaat dat de naam Autobedrijf Mo-tech en zijn logo heeft gebruikt 
voor het aanbieden van onderhoudsdiensten en het merk van El Mousati staat ingeschreven 
voor klasse 37 (reparatie en onderhoud van auto's) is sprake van gebruik van identieke 
diensten. Om de redenen uiteengezet in r.o. 4.2 is sprake van overeenstemmende tekens. 

4.9. Het voorgaànde brengt mee dat er sprake is van verwarringsgevaar waardoor 
inbreuk wordt gemaakt op de rechten van El Mousati die voortvloeien uit artikel2.20 lid 2 
sub b BVIE. Of ook sprake is van inbreuk op de rechten die voortvloeien uit artikel 2.20 lid 
2 sub a, c en/of d BVIE kan daarmee in het midden blijven. 

Mtech/ M-tech 

4.1 0. De volgende vraag is of het voorgaande ook geldt ten aanzien van het gebruik van 
de aanduiding Mtech (of M-tech) door De rechtbank is van oordeel dat dit niet 
het geval is. Mtech en M-tech stemmen niet zodanig met Motech overeen dat daardoor 
verwarring bij het in aanmerking komende publiek is te duchten. Daarbij slaat de rechtbank 
acht op het feit dat het onderdeel "tech" als zodanig weinig onderscheidend is, gezien het 
een gebruikelijke afkorting is van het woord techniek. Dan blijft over het onderdeel "Mo" 
dat in combinatie met "tech" kan worden opgevat als verwijzend naar "motor techniek", 
hetgeen ingeval van M-tech of Mtech niet het geval is. Van begripsmatige overeenstemming 
is dan geen sprake. Ook auditief is er een duidelijk verschil tussen Motech en M-tech of 
Mtech. Dat laatste zal immers fonetisch worden uitgesproken als "emtech". Gezien het 
duidelijke begripsmatige en auditieve verschil, de slechts beperkte visuele overeenstemming 
en het beperkte onderscheidende vermogen van het teken "Motech", is er geen verwarring te 
duchten. 

4.11. Anders dan door El Mousati wordt gesteld, is de rechtbank van oordeel dat er geen 
bijzondere omstandigheden zijn die de conclusie kunnen dragen dat het eerdere gebruik van 
-van de aanduiding Motech met zich meebrengt dat door zogenaamde "nawerking" 
de kans op verwarring als gevolg van het gebruik van Mtech of M-tech reëel is geworden. 
Daarbij is van belang dat de aanduiding Motech relatief korte tijd heeft gebruikt 
en het onderscheidend vermogen van de naam Motech beperkt is. Dat het bedrijf van El 
Mousati verschijnt als resultaat bij een zoekopdracht op Facehook met de zoekterm 
"Mtech", is een gevolg van het door Facebaak gehanteerde zoekalgoritme maar betekent op 
zichzelf, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet dat de term Mtech het merk van El 
Mousati bij het publiek in herinnedng roept. 

4.12. Voor zover El Mousati erover heeft geklaagd dat er nawerking uitgaat van het 
gebmik doo van de aanduiding "Moradtech", gaat de rechtbank daaraan voorbij 
nu er tegen het gebruik van die aanduiding geen vorderingen zijn gericht. 
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De vorderingen 

4.13. In het licht van het boveJ1staande zijn de onder r. IT. en eniii, gevorderde 
verklaring voor recht en verboden toewijs baar, voor zover zij zi~n ophet gebruik van de 
a(lnduiding ''M()tech". · · 

4.14. D~ g~vorderde overdracht van de domeinnaamwww,autobedrijfmotecl:wl is 
eveneens toewijsbf1ar. 

4.15. Pe dwangsommenzullen worden toegewezen engemaximeerdzoals hierna 
v:ermeld. · · . 

4.16. De gevorderde winstafdracht op grond van artikel 2.21 Jicj 4 BVIE komt niet voor 
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toewijziQg in aanmerking. -heeft de handelsnaam "AutobedrijfMo-tech" 
ingeschreven voorde prioriteitsdatum van het merk van f:l M9usati. Van te kwader trouw 
inbreuk maken op het merk van El Mousati kan daarom geen sprake zijn. Bovendien is niet 
gesteldofgebleken datereen causaal verband bestàat tussen het gebruik van de aanduiding 
Motech en enige doo ... ·. ..·· gemaakte winst Dit Iaatstestaatookin de weg aan de 
toewijzing van de gevorderde ytinstafdracht op grond van artikel 6:104 BW~ Nu geen 
winstafdrachtwordt toegewezen, komt de gevorderde opgave van de gemaakt winst, wegens 
gebrek aan belang, niet voor.t()ewijzing in aanmerking~ · 

4.17. Ten aanzien vafl de gevorderde forfaitaire schadevergoediQg ex artikel2.21 lid 2 

s·.ub. b. B.VIE··.·.··e·n· /.o.fa.rtik. e.l6c. H .... and .. el·s·n·aa.mw. e.t h·.e·e·f·t··· .. · ...•.. · .. · ... ··b·e·t···w·I···s.·t·· d·····a·. t·.E.I M.··· .·o.·.~usati e.ni e. schade heeft geleden als gevolg van het gebruik van de aanduiding Motech doo.---
In het licht yan die betwisting had het ·op de. weg var1 EI Mous.ati gelegen nader te 
onderbouwen .dat hij schad~ heeft geledeQ als gevolg van het handelen van . Nu hij 
dit heeft nagelaten, heeft hij in dit verband onvoldoen,de gesteld. De yordering tot betaling 
van een forfaitaire schadevergoeding wordt daarqmafgewezen. · 

4. 18. De vordering tot afgifte van producten di waarop het merk Motech is 
aangebracht zal worden afgewezen. omdat niet is gesteld dat dergelijke dergelijke 
producten heeft verhandeld of in vo0rraad heeft. El Mousati heeft ook niet gesteld om welke 
producten dit zou gaan. · 

4.19. Ook de gevorderdé rectifidttie zal worden afgewezen. EIMousati heeft 
onvoldoende gesteld dat hij, naast het toegewezen verbod, belang heeft bij een dergelijke 
rectificatie. 

Proceskosten 

4.20. Nu de rechtbank oordeelt dat -.inbreuk heeft gemaakt op de rechten van El 
Mousati, zal hij als overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden 
veroordeeld. Deze procedure ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, ' 
zodat artikel1019h Rv van toepassing is. Op grond yan datartikel wordt de in het ongelijk 
gestelde partij veroordeeld in redelijke .en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de 
in het gelijk gesteldepartij heeft gemaakt, tenzij (ie billijkheid zich daartegen verzet Bij de 
vaststelling van de redelijke en evenreqige kosten ex artikel 10 19h R v gaat de kantonrechter 
uit van de door de rechtbankgehanteerde Indicatietariev~n in IE~ zaken, versie 1 april20 17. 
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Nu het ~en eenvoudige inbreukkwestie betreft, met een beperkt feitencomplex en er geen 
uitgebreid inhoudelijk verweer is gevoerd, beschouwt de rechtbank deze zaak als een 
eenvoudige bodemzaak, waarvoor het een maximaal tarief geldt van € 8.000. De rechtbank 
ziet geen aanleiding van de indicatietarieven af te wijken en de proceskosten zullen derhalve 
tot een bedrag van € 8.000,00 worden toegewezen. 

5. De beslissing 

De rechtbank 

5.1. verklaart voor recht dat inbreuk heeft gemaakt op de rechten van EI 
Mousati die voortvloeien uit de handelsnaam "Motech" en het Beneluxmerk "Autobedrijf 
MOTECH" (registratienummer 1037529, hierna het Merk) door gebruik te maken van het 
onderscheidingsmiddel Motech, 

5.2. beveelt-om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder 
gebruik van de aanduiding Motech als handelsnaam te staken en gestaakt te houden, 

5.3. beveelt I om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vqnnis iedere 
inbreuk in de Benelux op het Merk te staken en gestaakt te houden, 

5.4. beveel~e domeinnaam www.autobedrijfmotech.nl binnen 14 dagen na 
betekening van dit vonnis aan El Mousati over te dragen, 

5.5. veroordeel voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder 5.2 en 
5.3 bepaalde, aan El Mousati te betalen een dwangsom van € 500,00 per dag (een gedeelte 
van een dag tot een hele gerekend), met een maximum van € 25.000,00, 

5.6. veroordeelt-in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van El Mousati 
begroot op € 8.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na 
betekening van dit vonnis tot aan de dag van voldoening, 

5.7. verklamt dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, 

5.8. Wijst het meer of anders gevorderde af. 

Dit vonnis is gewezen door nu·. H.F.R. van Heemstra en in het openbaar uitgesproken op 
29 januari 2020. 

L 


