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"IN NAAM DER KONINGIN

ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE ‘a-HERTOGENBOSCH,
.vlerde kamer, van 20 oktober 1993,

gewezen in de 2zaak vanig

de stichting STICHTING NEDERLANDS INSTITUUT VAN
REGISTER-EXPERTS, § :

gevestigd te Rotterdanm,

‘Principaal appellante,

incidenteel geintimeerde,

procureur: mr. J.B. Kin,

i

t egen:

1. de besloten vennootschap met béperkte aanspra-
kelijkheid NASSAU-POORT EXPERTISEBUREAU B.V.,

2, de stichting STTICHTING NATIQNAAL INSTITUUT VOOR .
REGISTER-~CONTRALEXPERT EN SCHADEREGELAAR,
beiden gevegtigd te Baarle-Nasgsau,
principaal geintimeérden,
incidenteel appellanten,
~— procureur: mr, J.H.M. Erkens,

op het bij expleoot van éagvaarding d.d. 26 mei 1998
ingeleide hoger bercep van het door de rechtbank te
Breda tussen principaal:appellante, hierna te noemen
Nivre, als eiseres in conventie, verweerster in recon-
ventie en principaal geintimeerden, hierna te noemen
respectievelijk Naspau-Poort en Reco en gezamenlijk
Redo c¢.s., als gedaagden in donventie, eiperessen in
reconventie, onder nummér 51645/HA 2A 97-1556 gewezen
tussenvonnis van 28 april 1998.
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i, t qeding i ergte’ e

Voor hetgeding in.eefsﬁé aanleg verwijst het hof naar
voormeld tusgenvonnis. . oo _

Y

2, ding in t Bere

'2.1. Van dat tussenvonnis bij eerder genoemd exploot in
"hoger beroep gekomen, héeft Nivre 19 grieven voorgedra-
gen en na vermeerderingivan eis geconcludeerd tot ver-
nietiging van het vonnid waarvan beroep in conventie en
in reconventie en, kort igezegd, tot alsnog toewijzing
van de vorderingen van Nivre, toewijzing van de vorde-

ringen waarmee Nivre hasar eis in hoger beroep heeft
vermeerderd en afwijzing van de vorderingen van Reco
C.S. in reconventie, met. veroordeling van Reco c¢.s. in
de kosten van het geding in beide instanties.

2.2. Nadat Reco c.a. zich tegen. de vermeerdering van
eis hadden verzet, heeft het hof -bij beschikking van 27
oktober 1998 het verzet ongegrond verklaard.
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.. 2,3. Reco c.g. hebben bij- mémorie van antwoord de grie-

ven en de vermeerderde vordering bestreden en geconclu-
deerd tot bekrachtiging' van het vonnis waarvan beroep
onder wijzlging/verbetéring van de gronden. In inciden-
teel appel hebben Reco £.s. twee grieven aangevoerd en
geconcludeerd tot alsnog toewijzing van hun vordering
in eerste aanleg, met veroordeling van Nivre in de kos-
ten van de procedure in: belde inastanties.

2.4. Vervolgens heeft Nivre de incidentele grieven be-
streden. ' X

2.5. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten, Nivre
door mxr, A.W.G. Artz, advocaat te Rotterdam en Reco
¢.8. doay mr. G.J.T.M. van den Bergh, advocaat te Am-
sterdam. Beide raadslieden hebben gepleit aan de hand

¢ -van overgelegde pleitnotities. Bij die gelegenheid

heeft Nivre bij akte nog enkele producties in het ge-
ding gebracht. Nivre he&ft het gevorderde sub 3 inge-
trokken. H

2.6, Tenalotte hebben’p%rtijen om uitspraak gevraagd.

- 3. De _gronden van het héger beroep

Met de grieven in het principale en incidentele appel

is het geschil tuasen partijen in volle omvang aan het

hof voorgelegd. Voorzovéer van belang zal het hof hierna
op de inhoud van de afzonderlijke grieven ingaan,

4. De beoogrdeling in heﬁ principale en incidentele
appel - .k e

in conventie en in recgﬁveg;ig
4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.
. ¥ :

4.1.1. Nivre is op 16 december 1991 opgericht en heeft
als statutair doel de bevordering en instandhouding van
deskundigheid en vakbekwaamheid van experts op het ge-
bied van de schadeverzekeiring alsmede de bevordering
van een goede beroepsuitpefening door deze experts,

4.1.2, Nivre is samenstédller en beheerder van een door
-haar gepubliceerd register waarin thans ruim 13900 scha-
de-experte ¢n schaderegelaars (hierna gezamenlijk:
schade-experts) uit zes branches zijn opgenomen, te
weten agrarisch, brand/CAR/varia, scheepvaart, letsel,
motorvoertuigen en transport/goederen. Onder haar leden
bevinden zich ook contra-experts, dat zijn schade-ex-
perts die uitgluitend voor verzekerden optreden.

4.1.3. Een schade-expert kan op zijn verzoek in het re-
gister van Nivre worden ingeschreven indien hij aan een
aantal voorwaarden voldoet, waarondexr het met goed ge-
volg afleggen van een mede door Nivre verzorgde oplei-
ding voor Register-expert.
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.-4.1.4. Nivre iz in de-ﬁ%ﬁziﬁﬁﬁhOudster van het bij het

Benelux Merkenbureau orider nummer 530314 ingeschreven
collectieve woordmexk REGISTER-EXPERT, gedeponeerd op 4
februari 1993, voor diensten in de klassen 35 (het
‘vaststellen van aschadekosten), 36 (verzekeringen en fi-
nancién) en 42 (het verrichten van technisch en medisch
onderzoek; materiaalonderzoek; schadetechnisgche exper-

tises alsmede het opgtellen van deskundigenrapporten op
dit gebied). :

4.1.5. De bij Nivre inéﬁschreven leden presenteren zich
sedert 1991 naar het grote publiek met de aanduiding
Register-expert. 5.

©

3

4./1.6. Reco ig eind 199? opgericht en heeft thans alms
statutair doel het toezicht houden op de goede beroeps-

uitoefening door deskunfigen die zich bezig houden met

het taxeren van aschade bij verzekerden en het afwikke-
len daarvan met de desbétreffende schadeverzekeraar.

4,1.7. Schade—contra—experts kunnen op hun wverzoek, in-
dien zij aan enkele voorwaarden voldoen, worden inge-
schreven in een door Reco gehouden register. Br zijn

' thans ongeveer 25 contra-experts Ilngeachreven.

4.1.8. Reco is in de Beflelux houdster van het bij het
Benelux Merkenbureau onder nummer 562110 ingeschreven
collectieve woordmerk REGISTER-CONTRA-EXPERT EN SCHADE-
REGELAAR RECO-EXPERT, gédeponeerd op § jull 1994, voor
diensten in de klassen 35 (het opstellen van achaderap-
porten alsmede het registreren en administreren van re-
levante gegevens in dittkadexd), 36 (taxatie van roeren-
de en onroerende goedexrgn) ‘en 42 (het uitvoeren van
contra-expertises nameng verzekerden alsmede het op-
stellen van technische deskundigenrapporten en het be-
slechten van geschillen in dit kader)., In het register
van Reco ingeschreven contra-experts zijn gerechtigd in
de uitocefening van hun bercep van dit merk gebruik te
maken en de afgekorte. naamsvoering RECO-EXPERT te ge-
bruiken. B : -

4.1.9. In artikel 5.1jd:2 van het door Reco vastge-
stelde reglement op het igebruik van het collectieve

mexk REGISTER-CONTRA-EXPERT EN SCHADEREGELAAR RECO-
-EXPERT 1s bepaald dat de gebruiker van dat merk desge-

vraagd bevoegd is tezamen met Reco een vordering in te
stellen tegen ieder die; zonder daartoe gerechtigd te

zijn, gebruikmaakt van dat mexk of van een overeenstem-
mend teken, ;

4.1.10. Nassau-Poort is ingeschreven bij Reco en pre-

senteert zich naar buiten met voormeld woordmerk van
Reco. -

4.1.11. Reco heeft na het bestreden tussenvonnis van de
rechtbank advertenties dgeplaatst waarin zij geinteres-
seerde deskundigen verzdekt bij haar een aanvraagformu-
lier op te vragen, waarbij tevens een kopie van het

“
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vonnis van de rechtbanEiﬁféa§L§an 28 april 1998 zal
worden toegezonden. '

4.1,12. In eerste aanleg heeft Nivre in conventis ge-
vorderd, kort gezegd, nietigverklaring van het collec-
tieve merxk REGISTER-CONTRA-~EXPERT EN SCHADEREGELAAR
RECO-EXPERT en Reco ¢.&. te bevelen het gebruik van dit
mexk te staken onder verbeurte van een dwangsom. Reco
¢.s8. hebben in reconventis gevorderd, kort gezegd, nie-
tigverklaring -van het cbllectieve merk REGISTER-EXPERT
en betaling van een bedrag groot f 17.500,-- aan bui-
tengerechtelijke kosten:

4.1.13. De rechthank heéft in het vonnis waarvan beroep
op de daarin vermelde gronden de voxdering in conventie
niet toewijsbaar geoordéeld en in reconventie een des-

.;-kundigenonderzoek gelast naar de vraag of het merk RE-

GISTER-EXPERT van Nivre door congequent en voortdurend
gebruik van bij haar ingeschreven .schade-experts vanaf
1592 bij een overwegend deel van het daarvoor in aan-
merking kemende publiekieen zodanige bekendheid heaft
gekregen, dat dit merk geacht moet worden duidelijk &én
of meer gemeenschappelijke kenmerken van de diensten
"van de bij Nivre ingeschreven schade-experts te onder-
scheiden van die van andere niet bij Nivre aangesloten
schade-experts. ke

Tt gt

4.1.14. In hoger beroepfhecft Nivre haar eis vermeer-
derd met, voorzover thans nog van belang, kort gezegd,
de vordering Reco c.s. e verbieden het vonnis waarvan

bercep jegens derden openbaar te maken, onder verbeurte
van een dwangsom. oot

2.

"

4.2. Met het gestelde in de grieven II en TII van
Nivre, die betrekking hebben op de door de rechtbank in
onderdeel 3.2 van haar vonnis vastgestelde feiten,
heeft het hof in voormelde samenvatting rekening gshou-
den. Op zichzelf kunnen deze grieven echter niet -tot

vernietiging van het vonnis leiden.

4.3. De belangrijkste g€séhilpunten tussen partijen

betreffen het volgende::. :

a. heeft het collectieve woordmerk REGISTER-EXPERT
onderscheidend vermdgen in de zin van artikel 19
BMW; <

b.  zo neen, is het collectieve woordmerk REGISTER-
EXPERT vatbaar voor inburgering ni hel depot en kan
het aldus enig onderscheidend vermogen in de zin
van artikel 19 BMW verkrijgen en heeft het enige
onderacheidende kracht verkregen; welk publiek moet
daarbij in aanmerking worden genomen;

¢. indien het c¢ollectieve woordmerk REGISTER-EXPERT
onderscheidende kracht heeft (verkregen), is er dan
sprake van overeenstemming in de zin van de artike-
len 13 en 14 BMW tussen het collectieve woordmexk
REGISTER-EXPERT en het collectieve woordmerk van

Reco REGISTFR-CONTRA-EXPERT EN SCHADEREGELAAR RECO-
EXPERT;
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d. =2ijn Reco c.s. belaﬁ§ﬂébgehden in de zin van arti-
' kel 142 BMW. ' :

ad a. onderscheidend vérmogen collectieve woordmaerk
REGISTER-EXPERT in de zin van artikel 15 BMW |

4.4. Het woordmerk REGISTER-EXPERT is samengesteld uit
de bestanddelen Registey cen Expert. De rechtbank heeft
terecht overwogen dat elk van deze woorden beschrijvend
is en afzonderlijk maar ook ala woordcombinatie ondeug-
delijk om als merk te khnnen dienen.

Het woord "register" betekent onder andere een voortdu-
rend bijgehouden lijst waarin aantekening wordt gehou-
den over zaken of personen. Uit diverse door partijen
overgelegde producties blijkt dat de aanduiding "regis-
ter" An combinatie met een bercep veelvuldig in de

.dienstverlening wordt gebezigd. Daarbij gaat het kenne-

lijk om dienstverleners:die in een bepaald register
staan ingeschreven. Het:ibestanddeel Registexr mist daar-
om ten aanzien van diensten elk onderscheidend vermo-
gen. 4

Het woord 'expert" betekent deskundige, in het bijzon-
der iemand die geroepeniwordt om in betwiste zaken uit-
onderscheidend vermogen: .

De combinatie van deze twee, elk onderscheidend vermo-
gen missende, bestanddelen bezit evenmin onderscheiden-
de kracht in de zin van'artikel 1% BMW. De combinatie
geeft niets *extra’s". Er is geen sprake van een origi-
nele of ongebruikelijke woordcombinatie. Evenmin gaat
het om een fantasiebenaming. De woordcombinatie REGIS-
TER-EXPERT is veeleer louter 'beachrijvend, te weten
voor de in de gedeponeerde klassen genoemde diensten
die worden verleend door een geregistreerde expert.

Het hof komt dan ock tot de slotsom dat REGISTER-EXPERT
- alle omstandigheden in aanmerking genomen - niet een
zodanig eigen karakter Bezit dat het geschikt is de
diensten van de bij Nivie ingeschreven schade-experte
onder dit teken van sooftgelijke diensten te onder-
scheiden, ook niet ter aanduiding van de aard en kwali-
teit van de geleverde dienwten. ‘

De vraag of onder ometandibheden kan worden aangenomen
dat aan een collectief merk eerder {enig) onderschei-
dend vermogen toekomt dan aan een individueel merk kan

- spraak te doen of advieg te geven. Het woord mist elk

.buiten beschouwing blijven, nu cok indien op deze vraag

bevestigend moet worden ‘geantwoord, dit in Qeze zaak
niet tot een ander oordeel kan leiden.

4.4.1, Het vorenstaande leidt ertoe dat de grieven VII,
VIII en IX van Nivre worden verworpen.

ad @. 1s er overeenstemming in de zin van de artikelen
13 en 14 BMW tussen het collectieve woordmerk REGISTER-
EXPERT en het collectieve woordmerk REGISTER-CONTRA-
EXPERT EN SCHADEREGELAAR RECO-EXPERT

4.5, De rechtbank heeft deze vraag in conventie onder
ogen gezien, veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat
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. het collectieve woordmetk REGISTER-EXPERT door inburge-
¥ing onderscheidende kracht heeft verkregen. Daarmee
heeft Nivre geen belang bl haar grieven IV en XIT
voorzover die erop neerkomen dat de rechtbank in con-
ventie ten onrechte geen inburgering heeft aangenomen.
Grief XI van Nivre behoeft bij gebrek aan belang geen

beoordeling en kan overigens niet tot vernietiging van
het vonnis leiden. B

4.5.1. De rechtbank is op goede gronden, waarnaar het
hof verwijst, tot het oordeel gekomen dat er geen spra-
ke is van overeenstemming tussen de woordmerken REGIS-
TER~EXPERT en REGISTER-CONTRA-EXPERT EN SCHADEREGELAAR
RECO-EXPERT. Daarbij kah in het midden blijven of de
rechtbank terecht heeft:overwogen dat het relevante pu-
bliek de afkorting. Reco-expert waargchijnlijk als fan-
- tasiewoord zal opvatten; nu deze overweging niet dra-
gend is voor de constatéring van de rechtbank dat de

toevoegingen Schaderegelaar en Reco-expext niet voorko-
men in het merk van Nivre. '

4.5.2. De verwijzing van Nivre naar Hoge Raad 24 juni
1377 NJ 1978,83 inzake MONOPOLY/ANTI-MONOPOLY, kan
-Nivre niet baten. ANTI-MONOPOLY bevat het woord "Mono-
poly" als kenmerkend bestanddeel, dat -door de toevoe-
ging van het woord "anti' niet teniet wordt gedaan. Dat
is andera bij de vergelijking van de aanduiding REGIS-
TER-CONTRA-EXPERT (bij gebruik zonder de overige be-
standdelen van het merk:van Reco) met het merk REGIS-
TER-EXPERT. In REGISTER-CONTRA-EXPERT is het woord
Register-expert niet meér als kenmerkend bestanddeel
aanwezig. Dit geldt nogiin-vdérsterkte mate voor het
woord Redo-expert zondey toevoeging van de andere woor-
den uit het merk van Redo. Het hof verenigt zich overi-
gens met hetgeen de reclitbank hierover in onderdeel
3.10 van het vonnig heeft ovexrwogen.

Ock teén aanzien van dit.igeschilpunt kan her feit dat
REGISTER-EXPERT geen individueel maar een collectief
woordmerk is, niet tot €en ander cordeel leiden. Grief
XILY van Nivre faalt mitsdien. Uit het hiervoor overwo-
gene volgt dat Nivre'bij?dp grieven VI en X geen belang

heeft zodat deze grieven geen verdere bespreking behoe-
ven. o o

.ad d. zijn Reco c¢.&. belanghebbende in de zin van
artikel 14A BMW .

4.6. Met de zeventiende grief heaft Nivre - voorwaarde-
lijk - aangevoerd dat de rechtbank Reco c¢.s. ten on-
rechte ontvankelijk heeft gecordeeld in de reccnventio-
nele vordering. Ter toelichting heeft Nivre aangevoergd
dat, in het geval geen overeenstemming wordt aangenomen
tussen de in geschil zijnde merken, Reco c.s. geen be-
langhebbenden zijn in de zin van artikel 14A BMW.

4.6.1. Dit betoog faalt.. In beginsel dienen Reco c¢.s.
reeds als belanghebbendeh in de zin van artikel 14A BMW
te worden aangemerkt, nu zij de vordering tot nietig-
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-. verklaring van het merk Van Nivre instellep bij wijze
Van reconventionele vordering in een procedure waarin
Nivre zich beroept op Overeenstemming tussen haar mexrk
én dat van Reco. Er zijn geen bijzondere omstandigheden
gesteld of gebleken diei in dit geval tot een ander ocor-
deel moeten leiden. Mitsdien dienen Reco c.s. als be-

langhebbenden te worden* aangemerkt. De zeventiende
grief van Nivre wordt dan ook verwaorpen.

4.6.2.~Ten -aanzien van Nassau-Poort tekent het hof
hierbij nog aan dat 2ij bevoegd is tezamen met Reco de
reconventionele vordering in te stellen op grond van
het bepaalde in artikel:5 van het bij het collectief
merk van Reco behorende’ xeglement op het gebrulk, be-
zien in samenhang met artikel 26 BMW,

: . 5 .

-ad b. is het collectieveé woordmerk REGISTER-EXPERT vat-
baar voor inburgering nd het depot en kan het aldus
enig onderscheidend vermogen in de zin van artikel 19
BMW verkrijgen; heeft het merk REGISTER-EXPERT enige
ondexscheidends kracht verkregen; welk publiek moet
daarbij in aanmerking worden genomen

-4.7. Reco c.s. hebben met hun eerste grief in het inci-
dentele appel aangevoerd dat het woordmerk REGISTER-

EXPERT niet vatbaar is voor inburgering, aangezien het
louter beschrijvend is.:

4.7.1. Deze grief, en in het voetspoor daarvan ook de
tweede grief van Reco c¢is., wordt verworpen. Een teken
dat van origine louter Beschrijvend/verwijzend is, kan
zich door het gebruik dat-ervan wordt gemaakt ni het
depot ontwikkelen tot eén teken waaraan enig onder-
scheidend vermogen in dé zin van artikel 19 BMW toe-
komt, vgl. o.a. Benelux Gerechtshof 9 februari 1977, NJ
1978,415 en BIE 1977,195 {rocod-zwarte capsules}, Het
beroep van Reco c.s. op artikel 3 1id 3 van de Eerste
Richtlijn d.d. 21 december 1988 van de Raad van de EG,
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Liid-
sStaten, 89/104, faalt, nu uit de jurisprudentie van het
Benelux Gerechtshof valt p te maken dat de inburgering
na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving
reeda deel uitmaakt van ‘het Benelux merkenrecht, verge-
1lijk ook pagina 2 van het Gemeenschappeliik Commentaar
-van de regeringen bij het protocol van 2 december 19932,
4.7.2. De veertiende grief van Nivre houdt in dat de
rechtbank in onderdeel 314 ten onrechte heeft overwo-
gen dat in het geval het: merk REGISTER-EXPERT deor in-
burgering alsnog voldoende onderscheidende kracht heeft
verkregen, de reconventionele vordering van Reco c.s.
dient te worden ontzegd.: De grief is in zoverre terecht
voorgesteld dat de formulering "voldoende onderschei-
dende kracht" misverstanden kan oproepen. Het hof zal
daarom voor alle duidelijkheid de te hanteren maatstaf
als volgt preciseren. Bij de beantwoording van de vraag
of het merk REGISTER-EXPERT onderscheidend vermogen in
de zin van artikel 19 BMW heeft verkregen, is bepalend
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.. of het merk - alle omstandigheden van het geval in aan-
merking genomen - geaclit kan worden op zodanige wijze

&8n of meer gemeenschappelijke kenmerken van de dien-
sten van de bij Nivre ingeschreven experts te onder-
scheiden van die van andere niet bij Nivre aangesloten
schade-experts, dat het de wezenlijke functies van een
collectief merk in de zin van dat wetsartikel kan ver-
vullen. De rechtbank dient deze aanvulling bij de ver-
dere beoordeling van de’ zaak - 2ie hierna - in aanmer-
king te nemen.. In zoverre is de veertiende grief dan
ook terecht voorgesteld, maar kan niet tot vernietiging
van het bestreden vonnis leiden. )

4.7.3. Met haar vierde:§rief heeft Nivre aangevoerd dat
de rechtbank ten onrechte niet als vastastaand heeft
aangenomen dat het publiek in de meest ruime zin van

.»-het woord sedert 1933 is geconfronteerd met het collec-

tieve mexrk REGISTER-EXPERT. Deze grief kan Nivre niet
baten. Ook indien deze &telling als een in deze proce-
dure tussen partijen vaststaand feit wordt aangenomen,
kan dit op zichzelf niet de conclusie wettigan dat het
merk de door Nivre gestelde inburgering heeft verkre-
gen, nu Reco c¢.s. dat bétwisten. Evenzo faalt de
 twaalfde grief van Nivre.

4.7.4. De vijftiende grief van Nivre houdt in dat voor
de vraag bij welk publiék het merk van Nivre bekend dan
wel ingeburgerd meet zijn om enig onderscheidend verxrmo-
gen te bezitten in de zin van de BMW, de bekendheid in
de branche van schade-experts voldoende is. Het hof
volygt Nivre niet in dit‘betoog. Anderzijds kan het ocoxr-
deel van de rechtbank dat -het relevante publiek voor de
beocrdeling van de bekendhéid wvan het merk REGISTER-
EXPERT het zogenaamde gr¥ote publiek is, voorshands niet
als juist worden aanvaard. Naar het oordeel van het hof
moet te dezen als het relevante publiek worden aange-
merkt de kring varn directe opdrachtgevera aan schade-
(contra-)experts in de énder 4.1.4 vermelde klassen,
Partijen hebben zich. er‘echter niet concreet over
uitgelaten welk deel varx het publiek daartoe gerekend
kan worden, De rechtbank Zal na terugverwijzing partij-
en in de gelegenheid diench te stellen zich hiexover
alsnog uit te laten, vVervolgens de kring van directe
opdrachtgevers dienen te bepalen en de opdracht aan de
deskundige aldus dienen te wijzigen dat de deskundige
‘wordt verzocht in de eerste fase van het deskundigen-
onderzoek bij de bepaling van de represgentatieve steek-
proef zoveel mogelijk bij die kring van directe op-
drachtgevers aan te sluiten.

Daarbij zal alsdan ook moeten worden bezien of het ten

behocve van de deskundige bepaalde voorachot aanpassing
behoeft. :

de vermeerderde eils in conventie van Nivre
4.8. De vermeerderde eisﬂ weergegeven onder 4.1.14, is

niet toewijsbaar, waarmee tevens de negentiende gricf
van Nivre wordt verworpen. Nivre heeft geen feiten ge-
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.steld, en evenmin is van ‘dérgelijke feiten gebleken,
die het cordeel kunnen xechtvaardigen dat Reco onrecht -
matig jegens haar zou handelen door het feit dat Reco
in een advertentie vermeldt dat zij aan degenen die ge-
interégseerd zijn in haar activiteiten desgevraagd ean
informatiepakket zal toezenden, alsmede een kopie van
het tussenvonnie waarvah bercep, an dat Reco bij toe-
zending van het tussenvénnis daarop geen toelichting
verstrekt. Er zijn geenf{bijkomende omstandigheden ge-

steld of gebleken, .die ¢en ander oordeel kunnen recht-
vaardigen. ' £

el

4.9. Met de vijfde grief stelt Nivre aan de orde dat
Reco de stichtingsastatufen van Nivre nagenceg letter-
lijk had gekopieerd in de statuten van Reco en dat dit
feit, gevoegd bij het géegeven dat Reco C.8. het merk

.+ REGISTER-CONTRA-EXPERT EN SCHADEREGELAAR RECOQ-EXPERT

sedert 1994 gebruikt, onderstreept dat Reco c.3. vanaf
het begin cp verwarringwekkende wijze zo dieht mogelijk
tegen Nivre hebben willén aanleunen, om zo te profite-
ren van de inspanningen:van Nivre en de aan het collec-
tieve merk REGISTER-EXPERT verbonden goodwill. Wat daar
echter ock van zij, op deze grond is het gevorderde in
- conventie niet toewijsbdar. De vijfde grief wvan Nivre
faalt mitgdien. : -

divergan ' 2

4.10. De zestiende grief van Nivre, inhoudende dat de
rechtbank het voorschot voor het deskundigenondexzoek
ten onrechte ten laste van Nivre heeft gebracht, wordt
vexworpen. Uit het .hiexvoor dverwogene volgt immers dat
het merk REGISTER-EXPERT iéder onderscheidend vermogen
mist, tenzij het alsnog idoor inburgering ondexscheiden-
de kracht in de zin van artikel 19 BMW heeft verkregen.
Nu Nivre zich etrop berodpt dat het merk alsnog onder-
scheidende kracht heeft werkregen en mitsdien geldig
is, rust dienaangaande dp haar overeenkomstig de hoofd-
regel van artikel 177 Rv, de bewijslast van die stel-
ling. De rechtbank heeft: dan ook terecht het voorschot
ten .behoeve van de deskundige ten laste van Nivre ge-
bracht . .. .'._..“: . B "

e

4.11. De achttiende grief van Nivre luidt dat de recht-
.bank ten onrechte het verzoek van Nivre tot vermeerde-
ring van eig heeft afgewezen. Deze grief wordt verwor-
ben, op de enkele grond dat tegen een beslissing dat
vermeerdering van eis niet toelaatbaar is, geen hogere
voorziening openstaat, zie artikel 134 1id 3 Rv en o.a.
HR 12 februari 1992, NJ 1992,439.

4.12. De eergte grief vah Nivre heeft naast haar overi-
ge grieven geen zelfstandige betekenis en behoeft dex-
halve geen verdere bespreking.

4.13. Hetzelfde geldt vd?r de tweede grief van Reco
¢.8. in het incidentele appel.
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4.14. Het vonnis waarvan beroep dient in conventie en
in reconventie te worden bekrachtigd onder aanvulling
en verbetering van de gronden 2oals hiervoor vermeld.

4.14.1. Nu het een hoger bercep van een tussenvonnis
betreft zal de zaak worden terugverwezen naar de recht-
bank, opdat deze de zaak met inachtneming van het arp-
rest van het hof verder kan behandelen.
4.14.2, In het principale appel ig Nivre grotendeels in
het ongelijk gesteld, in het incidentele appel Reco
C.8. Het hof zal daarom Nivre veroordelen in de kosten

van het principale appel en Reco c.s. in de kosten van
het incidentele appel.

s, De beslissing

op het principale en ingidentele appel
Het hof; :

5.1, bekrachtigt het tussenvonnis waarvan beroep in
conventie en in reconventie onder aanvulling en verbe-

tering van de gronden en de opdracht aan de deskundige
2zoals hiervoor vermeld;;

2.2. verwijst de zaak in de stand waarin zij zich thans
bevindt ter verdere behandeling naar de rechtbank te
Breda; L4 -
5.3. veroordeelt Nivre in de kosten van het principale
appel, aan de zijde vaniReco ¢.s. bhegroot Op f 440, --
aan verschotten.en f 5.100,-- aan galaris procureur;

5.4. veroordeelt Reco c:s. in de kosten van het inci-
dentele appel, aan de zijde van Nivre begroot op-nihil
aan verschotten en f 2.550,-- aan salarisg procureur;

5.5. wijst af hetgeen Nivre anders of meer heeft gevor-
derd, - “ T

Gewezen door mrs. Kranenburyg, Huijbers-Koopman en
‘Marres en uitgesproken ter openbare terechtzitting van
it hof van 20 oktober 1999.
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