In naam van de Koning

vOonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/387527 / KG ZA 21-146
Vonnis in kort geding van 9 juni 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SAKURA SUSHI BAR B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres,

advocaat mr. D.A. Grobokopatel te Tilburg,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BLUE SAKURA APELDOORN B.V., '
statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te Apeldoorn,
gedaagde,

advocaat mr. R.H.W. Lamme te Haarlem.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de conclusie van antwoord met producties van gedaagde
- de aanvullende producties van eiseres

- de aanvullende producties van gedaagde

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van eiseres

- de pleitnota van gedaagde.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Eiseres exploiteert sinds november 2012 onder de naam ‘Sakura Sushi Bar’ in

Apeldoorn een Aziatische (Japanse) horecagelegenheid. Klanten kunnen bij eiseres via haar
eigen website (‘www.sakura-sushibar:nl’) of via verschillende online bestelplatforms (zoals
bijvoorbeeld *www.thuisbezorgd.nl’) eten laten thuisbezorgen. Ook kunnen zij op de locatie
zelf eten afhalen. De locatie beschikt niet over een restaurantgedeelte.
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2.2. Eiseres maakt gebruik van het volgende logo:

SAKURA

SUSHIBAR -

take away & delivary

2.3. Eiseres is houdster van het woordmerk “Sakura’. Dit woordmerk is op 12 maart
2021 ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder
registratienummer 1431092 in de klasse 43, kort gezegd restaurantdiensten.

2.4, Gedaagde exploiteert sinds 2013 in Enschede en Zwolle Aziatische (Japanse)
horecagelegenheden onder de naam ‘Blue Sakura’. Met ingang van | maart 2021 heeft
gedaagde ook een vestiging in Apeldoorn. Alle locaties beschikken over een volledig
restaurant. Vanwege de Corona-pandemie is het de afgelopen periode ook mogelijk geweest
om bij gedaagde eten te bestellen en af te halen, dan wel te laten thuisbezorgen via haar
eigen website (‘www.bluesakura.nl’) of via (onder meer) het online bestelplatform
"www.thuisbezorgd.nl’.

2.5. Gedaagde maakt gebruik van het volgende logo:

sakura ’M

Jopaese cosh @ ’|(v|

2.6. Bij brief van 16 maart 2021 heeft de toenmalige advocaat van eiseres gedaagde
verzocht en voor zover nodig gesommeerd om in Apeldoorn het gebruik van de
handelsnaam ‘Blue Sakura’ of ‘Blue Sakura Apeldoorn’, alsmede het gebruik van een
domeinnaam waarin het woord ‘Sakura’ voorkomt, met onmiddellijke ingang te staken en
gestaakt te houden, alsmede om binnen veertien dagen de handelsnaam en domeinnaam
zodanig te wijzigen dat deze niet meer lijken op de handelsnaam en domeinnaam van
eiseres.

2.7. Bij brief van 30 maart 2021 aan eiseres heeft de advocaat van gedaagde
gemotiveerd aangegeven dat en waarom gedaagde geen reden ziet om aan de vorderingen
van eiseres te voldoen.

3. Het geschil

3.1 Eiseres vordert na wijziging van eis dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij

voorraad te verklaren vonnis gedaagde:

[. gebiedt binnen twee dagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het
handelsnaamrecht van eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik
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van de handelsnamen ‘Sakura’ en ‘Blue Sakura’, binnen een gebied met een straal van
30 km, althans 20 km, althans een afstand die de voorzieningenrechter geraden acht, te
rekenen vanaf het centrum van Apeldoormn,

II. gebiedt voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder I. bepaalde, aan eiseres een
dwangsom te betalen van € 1.000,00 per overtreding en € 1.000,00 voor iedere dag dat
een overtreding voortduurt,

[II. veroordeelt in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op
€ 18.541,92 exclusief btw, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf
de veertiende dag na betekening van dit vonnis.

3.2 Eiseres legt kort gezegd aan haar vordering ten grondslag dat gedaagde met het
voeren van de handelsnaam ‘Blue Sakura’ ex artikel 6:162 BW juncto artikel 5 van de
Handelsnaamwet (Hnw) onrechtmatig handelt jegens eiseres. Eiseres heeft een ouder
handelsnaamrecht dan gedaagde, terwijl gedaagde in hetzelfde marktsegment en binnen
hetzelfde afzetgebied opereert als eiseres. Ook stemt het teken ‘Blue Sakura’ overeen met
het teken ‘Sakura’. Ten slotte leidt gedaagdes gebruik van het teken ‘Blue Sakura’ tot
verwarringsgevaar en doet verwarring zich thans al voor. Als gevolg van een en ander lijdt
eiseres schade.

3.3. Gedaagde voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling -

4.1. De voorzieningenrechter is bevoegd om van de vordering van eiseres kennis te

nemen op grond van artikel 99 Rv, nu gedaagde in dit arrondissement is gevestigd.
Bovendien heeft gedaagde die bevoegdheid niet bestreden. Op grond van het
Zaakverdelingsreglement van de rechtbank Gelderland wordt het onderhavige geschil
behandeld op de locatie Amhem.

4.2. Het spoedeisend belang vioeit voort uit de stellingen van eiseres en is als zodanig
ook niet weersproken door gedaagde.

4.3, Krachtens artikel 1 Hnw is een handelsnaam de naam waaronder men feitelijk
handelt, dus de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming.
In deze zaak is voldoende gebleken dat eiseres in dit verband de handelsnaam ‘Sakura Sushi
Bar’ als zodanig voert. Ten aanzien van gedaagde zijn ‘Blue Sakura’, en ook, naar de
voorzieningenrechter op grond van de door gedaagde ingenomen stellingen en de
overgelegde producties vooralsnog aanneemt, ‘Blue Sakura Apeldoorn’ en ‘Blue Sakura
Japanese Sushi & Grill” de namen die naar het publiek toe worden gebruikt als aanduiding
van de onderneming. Bij de beoordeling zal dan ook worden uitgegaan van deze
handelsnamen. -

4.4, Op de voet van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die,
voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig
werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander
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voor zover dientengevolge, in'verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats
waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

4.5. Volgens deze bepaling is dus noodzakelijk en voldoende voor een verbod op het
voeren van een handelsnaam dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot
verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam wil/is gaan voeren en een
onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate
afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek
houdt de ene onderneming voor de andere) of indirecte verwarring (het publiek neemt aan
dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te

" duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het
geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige
handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot
de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele
kenmerken behoren ook gebruikte logo’s en eventuele andere visuele vormgeving. Voorts
dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief
van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het
desbetreffende marktsegment (Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269).

4.6. Tussen partijen is niet in geschil dat eiseres haar handelsnaam Sakura Sushi Bar
eerder in Apeldoorn voerde dan dat gedaagde in Apeldoorn gebruik is gaan maken van haar
hiervoor reeds genoemde handelsnamen.

4.7. De voorzieningenrechter is van oordeel dat tussen de verschillende handelsnamen
van partijen enige visuele en auditieve overeenstemming bestaat, namelijk voor wat betreft
het woord ‘Sakura’. Dit woord, dat voorshands geoordeeld een associatie oproept met
Japan, zal door het in aanmerking komende publiek in de regel het gemakkelijkst worden
onthouden en is daarmee het meest onderscheidende en dominante bestanddeel van de
betrokken handelsnamen. Daar staat tegenover dat doorgaans meer aandacht wordt besteed
aan het begingedeelte van een handelsnaam dan aan het eindgedeelte ervan. De
verschillende handelsnamen van gedaagde beginnen in tegenstelling tot die van eiseres
allemaal met het woord ‘Blue’. Ter zitting heeft de heer namens gedaagde verklaard
dat dit woord een speciale betekenis heeft. Blauw is zijn lievelingskleur — hij heeft ook een
blauwe tattoo op zijn arm — en hij heeft samen met zijn vrouw bewust gekozen voor de
naam ‘Blue Sakura’ en niet voor ‘Sakura Blue’. Aldus wordt de beperkte visuele en
auditieve overeenstemming enigszins afgezwakt en wordt dit nog verder afgezwakt wanneer
de logo’s van beide ondernemingen in ogenschouw worden genomen (zie 2.2 en 2.5). De
voorzieningenrechter deelt in dit verband niet het standpunt van eiseres, dat het gaat om
“vrijwel identieke logo’s”, reeds niet omdat de kleur van beide logo’s totaal verschillend is
en er gebruik wordt gemaakt van verschillende lettertypen. De voorzieningenrechter
overweegt verder dat aan de (overige) verschillen - de woorden “Sushi Bar’ in de
handelsnaam van eiseres en de woorden ‘Apeldoorn’ en “Japanese Sushi & Grill’ in de
handelsnamen van gedaagde — weliswaar geen doorslaggevende betekenis toekomt, nu dit
allemaal beschrijvende woorden zijn, maar dat aan de begripsmatige overeenstemming
tussen de verschillende handelsnamen waar het betreft het woord ‘Sakura’ wel enigszins
afbreuk wordt gedaan door het verschil in betekenis tussen ‘Sushi Bar’ enerzijds en ‘Sushi
& Grill” anderzijds.
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4.8. Voorshands geoordeeld moet de overeenstemmende totaalindruk dan ook als
gering worden aangemerkt. Gelet op het een en ander is er daarom slechts sprake van een
(zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van gedaagde en de
handelsnaam van eiseres.

4.9, Cruciaal is derhalve de vraag of de (zeer) beperkte mate van overeenstemining
tussen de handelsnamen, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats
waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die
ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan
doen ontstaan. Bij de beoordeling daarvan komt mede betekenis toe aan de mate waarin de
handelsnaam van eiseres onderscheidend vermogen heeft.

4.10.  Kenmerkend voor het Handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen
lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits
als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste
jurisprudentie wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter
bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen
beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als
aanduiding van hun onderneming. )
4.11.  De voorzieningenrechter stelt vast dat het bij de handelsnaam van eiseres, in relatie
tot de door haar aangeboden waren en diensten, niet gaat om een louter beschrijvende
aanduiding. Weliswaar is het meest in het oog springende woord ‘Sakura’ blijkens het door
gedaagde overgelegde ‘Overzicht van Sakura-restaurants vindbaar op internet’ (productie 3)
een veelvuldig gebruikte term in de branche, maar dit woord is niet beschrijvend voor een
Aziatische/Japanse horecagelegenheid. ‘Sakura’ verwijst immers vooral naar de Japanse
kersenbloesem. In dit verband gaat de voorzieningenrechter niet mee met het betoog van
gedaagde dat ‘Sakura’ een nationaal (Japans) symbool is met een duidelijke functie als
geografische aanduiding (de herkenbare oorsprong van de specifieke keuken van het
restaurant) en dat daarom sprake is van een beschrijvende handelsnaam.

4.12.  Voor zover eiseres betoogt dat sprake is van inburgering van haar handelsnaam,
heeft zij deze stelling naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende
nader geconcretiseerd. De enkele stelling dat het Apeldoornse publiek eiseres kent als dé
Sakura is daarvoor onvoldoende. Het valt allerminst uit te sluiten dat die bekendheid vooral
ziet op het restaurant Sakura, dat tot aan haar faillissement in 2014 op een andere locatie in
Apeldoorn was gevestigd, en dus niet op Sakura Sushi Bar. Bovendien betekent het enkele
feit dat de heer  aanzienlijke bekendheid geniet in de Apeldoornse gemeenschap zonder
nadere toelichting van eiseres, die ontbreekt, niet dat sprake is van grote bekendheid in die
gemeenschap met.de handelsnaam Sakura Sushi Bar. Voor het overige is gesteld noch
gebleken dat eiseres met haar onderneming een overheersend marktaandeel heeft in
Apeldoorn.

4.13.  Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar gaat het er dus om of het normaal
oplettende publiek de betrokken ondernemingen met elkaar verwart/dreigt te verwarren of te
associéren. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat in deze zaak niet
het geval. Zij overweegt in dit verband het volgende:
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414,  Eiseres richt zich op klanten die eten willen laten bezorgen of zelf willen afhalen
op de locatie van eiseres. Deze klanten kunnen het eten bestellen via de eigen website van
eiseres, via verschillende online bestelplatforms, dan wel aan de afhaalbalie op de locatie.
Ter zitting heeft de heer ~ namens eiseres verklaard dat hij het aantal bestellingen via
online bestelplatforms heeft weten terug te brengen door een eigen klantenbestand op te
bouwen. Hierdoor kan hij op drukke momenten het bestellen via online bestelplatforms
uitschakelen. Volgens de heer  heeft hij die bestelplatforms niet meer nodig om zichzelf
te bewijzen, in tegenstelling tot nieuwe restaurants. De heer  heeft daaraan nog
toegevoegd dat hij bewust heeft gekozen voor enkel een athaal- en bezorgdienst en niet
(ook) voor een volledig restaurant, omdat hij eerst een gezin wil stichten, terwijl het runnen
van een eigen restaurant 24 uur per dag doorgaat. Gedaagde richt zich daarentegen alleen
maar op het ontvangen van gasten in haar restaurant. Zij heeft louter vanwege de Corona-
pandemie — en dus de tijdelijke sluiting van haar restaurant — in de afgelopen periode een
afhaal- en bezorgdienst opgezet. Klanten konden bestellingen plaatsen via de eigen website
van gedaagde, dan wel via verschillende online bestelplatforms. Ter zitting heeft de heer

namens gedaagde verklaard dat kwaliteit voor hem het allerbelangrijkste is en dat de
klanten die bij hem komen eten nagenoeg allemaal vaste klant zijn.

4.15.  Bij het voorgaande komt dat gedaagde zich in tegenstelling tot eiseres richt op een
brede keuken. Dit leidt de voorzieningenrechter af uit de naam van beide ondernemingen:
Sakura Sushi Bar versus Blue Sakura Japanese Sushi & Grill, maar ook uit de stellingen van
partijen. Zo heeft gedaagde gesteld dat eiseres alleen een bar-heeft en dat zijzelf beschikt
over een volledig restaurant met Teppanyaki grill, terwijl eiseres heeft gesteld dat gedaagde
niet alleen Japanse gerechten aanbiedt, maar ook Amerikaanse, Vietnamese, Chinese,
[taliaanse en Indische gerechten.

4.16. Uit het voorgaande volgt niet alleen dat de aard van beide ondernemingen
verschillend is, maar ook dat niet zonder meer te verwachten is dat het normaal oplettende
publiek Blue Sakura/Blue Sakura Apeldoorn en/of Blue Sakura Japanese Sushi & Grill in
verband zal brengen met Sakura Sushi Bar. Aldus is, voorshands geoordeeld, onvoldoende
aannemelijk dat er een directe of indirecte verwarring bij het publiek is te duchten. Eiseres
bevestigt dit in feite zelf waar zij stelt dat het publiek uit Apeldoorn dat sushi wil bestellen —
en dus thuis wil opeten — het relevante publiek is en dat dit publiek honger heeft en een
gebrek aan motivatie om zelf te koken en daarom alleen maar zoekt naar restaurants in haar
omgeving. Dit is een ander publiek dan het publiek dat op zoek is naar een Aziatisch/Japans
restaurant waar men kan eten en een drankje kan drinken. Dit laatste publiek zal doorgaans
eerst informeren of zij bij het gewenste restaurant terecht kan en of dat restaurant plek heeft.
Het publiek dat de sushi thuis wil opeten hoeft zich hier niet om te bekommeren en zal zich
doorgaans alleen richten op het zo snel mogelijk afhalen of laten bezorgen van de sushi. Ten
slotte wijst de voorzieningenrechter nog erop dat eiseres ter zitting heeft aangegeven dat de
pijn (het verwarringsgevaar) vooral zit in de online bestelplatforms. Uit de door gedaagde
overgelegde ‘Afbeeldingen van de aanwezigheid van beide partijen op bestelplatform
Thuisbezorgd’ (productie 9) volgt evenwel dat juist daar de volledige handelsnamen van
partijen worden gebruikt ter aanduiding van de onderneming, zijnde Sakura Sushi Bar en
Blue Sakura Japanese Sushi & Grill, met bijbehorende logo’s, terwijl bovendien uit de eigen
stellingen van eiseres volgt dat zij zo min mogelijk gebruikt maakt van online
bestelplatforms en de meeste bestellingen ontvangt via haar eigen website.



- C/05/387527/ KG ZA 21-146 7
9 juni 2021

4.17.  Hetdoor eiseres als productie 28 overgelegde e-mailbericht van een geannuleerde
bestelling en de als producties 25, 26 en 50 overgelegde Google reviews en een recensie op
Facebook zijn onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen. Enkele gevallen van
feitelijke verwarring maken niet dat sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5
Hnw. Aan de (overige) door eiseres overgelegde e-mailberichten en Facebookberichten gaat
de voorzieningenrechter voorbij, nu gedaagde gemotiveerd verweer heeft gevoerd tegen de
herkomst van die berichten en de juistheid daarvan in dit kort geding niet kan worden
vastgesteld.

4.18.  Dat beide ondernemingen in hetzelfde geografische gebied zijn gevestigd doet aan
al hetgeen hiervoor is overwogen niet af. Bovendien valt op de overeenstemmende plaats
van vestiging het nodige af te dingen, nu gedaagde onweersproken heeft gesteld dat eiseres
zich bevindt in een klein pand naast andere winkels in een woonwijk diep in Apeldoorn-
Zuid, terwijl gedaagde is gevestigd in een groot vrijstaand pand naast de ringweg in
Apeldoorn-Noord.

4.19.  Alles overziend kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter
derhalve niet worden aangenomen dat sprake is van direct dan wel indirect
verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw. De vordering van eiseres zal dan ook
worden afgewezen.

4.20.  Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. Gedaagde maakt aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel
1019h Rv en begroot haar kosten in dit verband op € 14.537,72 inclusief btw. Nu eiseres de
hoogte van de advocaatkosten van gedaagde niet heeft bestreden en het bedrag binnen de
maximale bandbreedte van € 15.000,00 voor een normaal kort geding volgens de
indicatietarieven in IE-zaken ligt, zal de voorzieningenrechter de door gedaagde gevorderde
advocaatkosten als zijnde redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Ry
integraal toewijzen. De kosten aan de zijde van gedaagde worden gezien het voorgaande
begroot op:

- griffierecht € 667,00
- salaris advocaat € 14.537.72
Totaal € 15.204,72
4.21.  De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure

slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De
nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vordering af,

5.2. veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagde tot op heden
~begroot op € 15.204,72, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119

BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan
de voldoening,
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5.3. veroordeelt eiseres in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan
salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat eiseres niet binnen 14 dagen na
aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak
heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten
van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de weftelijke rente als bedoeld in
artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit
vonnis tot aan de voldoening,

54. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. K. van Vlimmeren-van Ommen en in het openbaar
uitgesproken op 9 juni 2021.
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