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AUTEURSRECHT

Geen eigen, oorspronkelijk werk dat persoonlijk
stempel maker draagt

e De rechtbank is van oordeel dat de belangrijkste
kenmerken van de uiterlijke vormgeving van de Re-
Bar-Tier van Max zijn bepaald door technische ei-
sen. De gekozen vormgeving is onmiskenbaar
gericht op het bereiken van een bepaald functioneel
resultaat.

Het kunnen staan van de machine en de plaatsing van
de batterijen onderin heeft bijvoorbeeld te maken met
de wens dat de machine kan staan ter voorkoming van
schade, alsmede het in balans in de hand liggen van de
machine. Voorts kan de totaalindruk van de vormge-
ving van de Re-Bar-Tier niet worden gekwalificeerd als
"eigen" en "oorspronkelijk". Er is immers een groot
aantal andere gereedschappen (ook andere dan bundel-
machines) in de handel die een zelfde vormgeving
hebben, het zogenaamde staande model, met de batte-
rijfaccu onderin en een ‘trekker' aan het handvat,
alsmede met dezelfde kleur, te weten groen. Wat er aan
de bundelmachine afwijkt ten opzichte van andersoor-
tige gereedschappen heeft te maken met de specifieke
functie van de bundelmachine. Zo zijn de vorm van de
kop (waar het betreft de aanwezigheid van grijpers) en
de plek voor de draadspoel functioneel bepaald. Geoor-
deeld wordt dan ook dat de Re-Bar-Tier niet kan
worden beschouwd als een werk dat een (voldoende)
eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk
stempel van de maker draagt. Max kan zich dan ook
niet op auteursrechtelijke bescherming van haar bun-
delmachine beroepen.

SLAAFSE NABOOTSING

Geen eigen plaats op markt en geen verwarringsge-
vaar

e Zo0 heeft Max onvoldoende onderbouwd dat de
Re-Bar-Tier een eigen plaats in de markt heeft. Ook
acht de rechtbank geen verwarringsgevaar aanwe-
zig. De beide modellen vertonen weliswaar
overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen, onder
meer in de vorm van de grijpers en in het model, het
kleurgebruik en de vorm van de bestickering, belet-
tering en benaming.

Daarnaast heeft de Bundel Pro Gold twee knopjes bo-
venop het apparaat, waar de Re-Bar-Tier er een heeft.
Dit in verband met instelmogelijkheden van de Bundel
Pro voor de draadspanning. Voorts is naar het oordeel
van de rechtbank in dit verband van belang dat de rele-
vante markt voor deze producten wordt gevormd door
eindgebruikers in de professionele vakhandel, zoals
bouwbedrijven en installateurs. Die markt stelt andere
eisen aan gereedschappen als de onderhavige en zal
minder snel in verwarring worden gebracht als een niet-
professioneel gebruiker/consumentkoper.
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zaaknummer / rolnummer: 73565 / HA ZA 09-439
Vonnis van 14 april 2010

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht MAX CO.,
LTD., gevestigd te Tokyo,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid MAX EUROPE B.V., gevestigd te Almere,
eiseressen,

advocaat mr. R.A.A. Geene,

tegen

[GEDAAGDE], tevens h.o.d.n. [handelsnaam],
wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. L.C. van der Veer.

Partijen zullen hierna ook Max (en/of Max Co of Max
Europe) en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 5 augustus 2009;

- het proces-verbaal van comparitie van 8 december
2009;

- de pleitnotities van mr. C.J.M.A. Govers;

- de pleitnotities van mr. L.C. van der Veer;

- de overigens in het geding gebrachte producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Max is een beursgenoteerde Japanse onderneming
die zich (onder andere) bezighoudt met het ontwikke-
len, produceren en wereldwijd verhandelen van
bouwgereedschap. Max Europe is de Nederlandse
dochteronderneming van Max Co en verzorgt de Euro-
pese distributie van producten van Max Co.

2.2. [gedaagde] drijft een onderneming in vloeren en
vloerverwarming. Daarnaast verhandelt hij de aan deze
branche verwante artikelen aan aannemers en particu-
lieren en ook andere artikelen.

2.3. Max Co heeft in 1993 een door haar ontwikkeld
“bundelapparaat” op de markt gebracht, waarmee ijze-
ren wapeningen (maar ook buizen, leidingen etc.) met
ijzerdraad kunnen worden omwikkeld en aldus aan el-
kaar kunnen worden bevestigd. Max Co en Max
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Europe verkopen het bundelapparaat onder de naam
Re-Bar-Tier in verschillende uitvoeringen.

2.4. Eind 2008 hebben eisers geconstateerd dat [ge-
daagde] op de  website  www.bundelpro.nl
bundelapparaten aanbiedt onder de naam BUNDEL
PRO GOLD.

2.5. Eisers hebben bij brief d.d. 13 november 2008 on-
der meer gesommeerd de verhandeling van slaafs
nagebootste kopieén van de Re-Bar-Tier bundelmachi-
ne met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te
houden alsmede elke inbreuk op auteurs- en octrooi-
rechten in verband met de bundelmachine te staken en
gestaakt te houden.

2.6. Het geschil betreft de navolgende machines:

2.7. [gedaagde] heeft daarop toegezegd alle activiteiten
met betrekking tot de bundelmachine tot nader order te
staken.

2.8. In mei 2009 heeft Max Co [gedaagde] nogmaals
aangeschreven om aan de sommatie van 13 november
2009 te voldoen en de kosten van rechtsbijstand te ver-
goeden. Hieraan heeft [gedaagde] niet voldaan.

3. Het geschil

3.1. Max vordert dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoer-
baar bij voorraad op alle dagen en uren, alsmede op de
minuut:

A. Gedaagde zal gebieden onmiddellijk na betekening
van het vonnis iedere openbaarmaking en verveelvou-
diging van de in de dagvaarding aangeduide producten
van eisers, alsmede iedere slaafse nabootsing en ver-
handeling van slaafse nabootsingen van deze
producten, te staken en gestaakt te houden, meer in het
bijzonder door het (laten) vervaardigen, aanbieden, in-
kopen, op voorraad hebben, verkopen, leveren of
anderszins verhandelen van de in de dagvaarding aan-
geduide inbreukmakende producten van gedaagde te
staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwang-
som van € 3.000,00 per exemplaar of € 20.000,00 per
(gedeelte van een) dag, dit ter keuze van eisers, dat ge-
daagde nalaat aan dit gebod gevolg te geven;

B. Gedaagde zal gebieden om op eigen kosten, binnen
14 dagen na betekening van het vonnis haar totale
voorraad inbreukmakende producten, naar keuze van
eisers, hetzij ter vernietiging af te staan aan eisers, het-
zij te vernietigen in aanwezigheid van een
gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte pro-
ces-verbaal binnen 3 werkdagen na de vernietiging toe
te zenden aan de advocaat van eisers, zulks op straffe
van een dwangsom van € 5.000,00 per (gedeelte van
een) dag dat gedaagde nalaat aan dit gebod gevolg te
geven;

C. Gedaagde zal gebieden om op eigen kosten binnen
14 dagen na betekening van het vonnis een schriftelijke
en van alle relevante documenten vergezelde, door een
registeraccountant opgestelde en gecontroleerde verkla-
ring aan de advocaat van eisers te doen toekomen
inzake:

a. het totale aantal inbreukmakende producten, dat ge-
daagde:

- heeft geproduceerd, afgenomen en/of ingekocht;

- heeft verkocht en/of geleverd;

- nog op voorraad en/of in haar macht heeft;

b. de met betrekking tot de inbreukmakende producten
gemaakte productie- en/of inkoopkosten, gerealiseerde
omzet, alsmede de door gedaagde genoten bruto- en
netto-winst;

c. de naam- en aderesgegevens van leverancier(s), pro-
ducenten en zakelijke afnemers van de inbreukmakende
producten (onder vermelding van het aantal afgenomen
inbreukmakende producten, per zakelijke afnemer), in-
clusief namen van contactpersonen, e-mailadressen en
faxnummers;

op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor ie-
dere (gedeelte van een) dag dat gedaagde nalaat
volledig aan dit gebod te voldoen, alsmede voor iedere
opgave die onjuist en/of onvolledig wordt gedaan en
voor iedere dag dat de onvolledige en/of onjuiste opga-
ve voortduurt;

D. Gedaagde zal gebieden de met betrekking tot de in-
breukmakende producten genoten nettowinst binnen 14
dagen na betekening van het vonnis aan gedaagde af te
staan;

E. Gedaagde zal veroordelen tot betaling van de volle-
dige juridische kosten van eisers, inclusief de kosten
van dit geding.

3.2. Eisers leggen aan hun vorderingen ten grondslag
dat de door Max Co ontworpen bundelmachine een
werk is in de zin van art. 1 jo. 10 Auteurwet. Op grond
van art. 8 Auteurswet is Max Co tevens auteursrecht-
hebbende. Max Europe is als licentienemer eveneens
bevoegd op te treden tegen inbreuken op auteursrechten
op de Re-Bar-Tier. [gedaagde] maakt door het (doen)
vervaardigen en verhandelen van nauwelijks gewijzig-
de kopieén van de Re-Bar-Tier inbreuk op de
auteursrechten van eisers, dan wel handelt onrechtma-
tig omdat sprake is van slaafse nabootsing.

3.3. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van
partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader in-
gegaan.

4. De beoordeling

Auteursrecht

4.1. Beoordeeld dient te worden of de Re-Bar-Tier een
werk is in de zin van art. 1 jo. 10 Auteurswet. Daarvoor
is vereist dat het een eigen, oorspronkelijk karakter
heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt
(HR 30 mei 2008, IER 2008, 58). De gemaakte keuzes
moeten subjectief bepaald zijn en niet uitsluitend zijn
gebaseerd op objectieve vereisten van technische of
praktische aard. Dat het voortbrengsel een eigen, oor-
spronkelijk karakter moet hebben, houdt in dat de vorm
niet ontleend mag zijn aan een ander werk.

Max stelt in dat verband dat zij heeft gekozen voor een
"staand" product, voor het plaatsen van de batterij niet
bij de machinekast maar onderaan, voor de specifieke
vormgeving van de machinekast, voor de vormgeving
van de Kkop, voor het aanbrengen van verschillende
hoogtes en lagen op de machinekast, voor het kleurge-
bruik, voor de plaatsing van de draadhouder en van de
knoppen, enz. De techniek vereist deze keuzes niet vol-
gens Max. Het samenstel van de door Max gemaakte
keuzes resulteert in een vormgeving dat het persoonlijk
stempel draagt, aldus Max.
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4.2. [gedaagde] betwist het eigen oorspronkelijk karak-
ter en het persoonlijk stempel. Hij stelt dat veel van de
op de mondiale markt aanwezige bundelmachines van
verschillende makers sterk op elkaar lijken en dat van
enige originaliteit of uniciteit geen sprake is. De vorm-
geving is ingegeven door de functionaliteit. De door
Max gepresenteerde alternatieven hebben een geheel
andere functionaliteit.

4.3. De rechtbank is van oordeel dat de belangrijkste
kenmerken van de uiterlijke vormgeving van de Re-
Bar-Tier van Max zijn bepaald door technische eisen.
De gekozen vormgeving is onmiskenbaar gericht op het
bereiken van een bepaald functioneel resultaat. Het
kunnen staan van de machine en de plaatsing van de
batterijen onderin heeft bijvoorbeeld te maken met de
wens dat de machine kan staan ter voorkoming van
schade, alsmede het in balans in de hand liggen van de
machine. Voorts kan de totaalindruk van de vormge-
ving van de Re-Bar-Tier niet worden gekwalificeerd als
"eigen™ en "oorspronkelijk". Er is immers een groot
aantal andere gereedschappen (ook andere dan bundel-
machines) in de handel die een zelfde vormgeving
hebben, het zogenaamde staande model, met de batte-
rijfaccu onderin en een ‘trekker' aan het handvat,
alsmede met dezelfde kleur, te weten groen. Wat er aan
de bundelmachine afwijkt ten opzichte van andersoor-
tige gereedschappen heeft te maken met de specifieke
functie van de bundelmachine. Zo zijn de vorm van de
kop (waar het betreft de aanwezigheid van grijpers) en
de plek voor de draadspoel functioneel bepaald.
Geoordeeld wordt dan ook dat de Re-Bar-Tier niet kan
worden beschouwd als een werk dat een (voldoende)
eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk
stempel van de maker draagt. Max kan zich dan ook
niet op auteursrechtelijke bescherming van haar bun-
delmachine beroepen.

Slaafse nabootsing

4.4. Volgens vaste jurisprudentie is voor bescherming
tegen slaafse nabootsing slechts plaats als het gaat om
nabootsing van een product dat voldoende onderschei-
dend vermogen heeft, en bij die nabootsing, zonder
afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaar-
heid, evengoed een andere weg had kunnen worden
ingeslagen terwijl door dit na te laten verwarring wordt
gesticht.

4.5. De rechtbank is van oordeel dat niet is voldaan aan
deze vereisten. Zo heeft Max onvoldoende onderbouwd
dat de Re-Bar-Tier een eigen plaats in de markt heeft.
Ook acht de rechtbank geen verwarringsgevaar aanwe-
zig. De beide modellen vertonen weliswaar
overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen, onder
meer in de vorm van de grijpers en in het model, het
kleurgebruik en de vorm van de bestickering, belette-
ring en benaming. Daarnaast heeft de Bundel Pro Gold
twee knopjes bovenop het apparaat, waar de Re-Bar-
Tier er een heeft. Dit in verband met instelmogelijkhe-
den van de Bundel Pro voor de draadspanning. Voorts
is naar het oordeel van de rechtbank in dit verband van
belang dat de relevante markt voor deze producten
wordt gevormd door eindgebruikers in de professionele
vakhandel, zoals bouwbedrijven en installateurs. Die

markt stelt andere eisen aan gereedschappen als de on-
derhavige en zal minder snel in verwarring worden
gebracht als een  niet-professioneel  gebrui-
ker/consumentkoper. Er is derhalve geen sprake van
slaafse nabootsing, zodat ook op deze grond de vorde-
ringen niet toewijsbaar zijn.

Slotsom

4.6. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zul-
len de vorderingen worden afgewezen. Max zal als de
in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten wor-
den veroordeeld. De kosten aan de zijde van
[gedaagde] worden begroot op:

- vast recht € 262,00
- salaris advocaat
452,00)

Totaal € 1.166,00

5. De beslissing

De rechtbank

1. wijst de vorderingen af;,

2. veroordeelt Max in de proceskosten aan de zijde van
[gedaagde], tot op heden begroot op € 1.166,00,

3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de veroordeling
in de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M.A.M. Kager, bij-
gestaan door mr. A.J. Wassenburg-Hazelhoff, griffier,
en in het openbaar uitgesproken op 14 april 2010.

904,00 (2 punten x tarief Il €
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