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Mr T.E. Deurvorst*

Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht
Art. 27a lid 1 Aw, mede in relatie tot art. 6:104 BW

De winstafdracht-regeling van art. 27a lid 1 Auteurswet
(Aw) roept tal van vragen op. Hoe verhoudt deze bepaling
zich tot art. 6:104 sw? Gelden voor de toewijzing van
winstafdracht dezelfde voorwaarden als die, welke gelden
voor de toekenning van schadevergoeding? Wat wordt on-
der ‘winst’ verstaan? Welke eisen worden gesteld aan het
causaal verband tussen de inbreuk en de winst?

De auteur beoogt in de navolgende bijdrage een antwoord
te geven op deze vragen.

1. Onderscheid winstafdracht (art. 27a lid 1 Aw),
abstracte schadeberekening (art. 6:104 BW) en
abstract begrip schade

De sanctie winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht, als
vervat in art. 27a Aw, kan worden omschreven als de aan-
spraak op de afdracht aan de auteursrechthebbende (eventu-
eel diens licentienemer) van door de inbreukmaker ten ge-
volge van-de inbreuk behaald vermogensvoordeel, dat uit
winst bestaat. Met het begrip winst wordt bedoeld het posi-
tieve verschil tussen de opbrengsten die ten gevolge van de
inbreukmakende handeling zijn behaald en de daarvoor ge-
maakte kosten.

Winstafdracht is nog niet lang in ons burgerlijk recht be-
kend. De wetgever heeft zich bij het opnemen van de eerste
winstafdracht-regeling van art. 43 lid 3 Ruksocnooxwet
(rRow) laten inspireren door buitenlands recht.! Aanvan-
kelijk was art. 27a 1id 1 Aw op zijn beurt weer geheel
geént op art. 43 lid 3 row.” 2 Bij het oorspronkelijke ontwerp
van art. 27a 1id 1 Aw zijn de argumenten die aan de invoe-
ring van art. 43 lid 3 rRow ten grondslag lagen, in de
toelichtende stukken min of meer overgenomen. Uiteinde-
lijk is deze bepaling door het amendement-Koetje in twee
opzichten gewijzigd, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid
is ingegeven door de wens pirateri] effectiever af te schrik-
ken.”

Eén van de aan de invoering van de winstafdracht-regeling
van art. 43 1id 3 Row — en dus ock aan het oorspronkelijke
ontwerp van art. 27a lid 1 Aw —ten grondslag liggende
oogmerken is geweest te vooxz1en in een alternatieve wijze
van compensatie van schade. * Het geldend maken van een
aanspraak op schadevergoeding bij inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, blijkt namelijk in
de praktijk tal van moeilijkheden op te leveren.
Compensatie van schade is de primaire taak van de sanctie
schadevergoeding. Zij is gericht op het goedmaken van het
door de benadeelde geleden nadeel. Dit nadeel, veelal be-
staande uit door de benadeelde geleden verlies of gederfde
winst®, wordt bepaald door de huidige toestand van de be-
nadeelde te vergelijken met de toestand zoals die zonder de
inbreuk zou zijn geweest. De door de inbreukmaker ten ge-
volge van de inbreuk behaalde winst is geen maatstaf voor
de door de benadeelde geleden schade. In feite is winstaf-
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dracht tot het doel van schadecompensatie dan ook een on-
eigenlijk middel.

Bij het bepalen van de omvang van de te betalen schadever-
goeding kan de rechter ter verlichting van het bewijs van
schade gebruik maken van de methode van abstracte scha-
deberekening, waarvoor art. 6:97 Bw hem de basis ver-
schaft: de rechter begroot de schade op de wuze die het
meest met de aard ervan in overeenstemming is. 770 kan
hij de winst die de auteursrechthebbende heeft gederfd als
gevolg van een gederfde gebruiksvergoeding, begroten aan
de hand van de gebruiksvergoeding die normaliter wordt
verleend. Een bijzondere abstracte schadeberekeningsme-
thode is genoemd in art. 6:104 Bw: de rechter kan de gele-
den schade begroten op de door de inbreukmaker door de
inbreuk genoten winst of een gedeelte daarvan. Lezing van
de parlementaire geschiedenis van art. 6:104 Bw geeft de in-
druk dat de wetgever aanvankelijk (tot de MvA I1nv.) een
‘echte’ winstafdracht-regeling voor ogen stond, maar dat
hij zich later heeft beperkt tot een methode ter verlichting
van het bewijs van schade.®

Die stap terug is volgens mij niet zo verwonderlijk. Aller-
eerst ligt aan de ratio van de sanctie winstafdracht —naar
mijn mening bestaande uit de wens de economische prikkel
tot het begaan van zeker onrecht weg te kunnen nemen —
een niet in ons rechtssysteem ingebed algemeen beginsel

* Mr T.E. Deurvorst verricht bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
(CIER) van de RUU rechtsvergelijkend promotie-onderzoek naar
schadevergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigen-
domsrechten.

1. Bijl. Hand. TK, 1974-1975, 13 209, nrs. 1-4, blz. 58 (MvT).

2. Biji. Hand. TK, 1986-1987, 19 921, nr. 3, blz. 9 (MvT); de winstafdracht-
regeling vervat in art. 17 lid 2 van de Regelen inzake de bescherming van
oorsprorkelijke topografieén van halfgeleiderprodukten (TVHW) is prak-
tisch gelijkluidend aan die van art. 43 lid 3 ROW.

3. Zie hierover T.E. Deurvorst, ‘Winstafdracht bij inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten’, IER 1990, blz. 54.

4. Bijl. Hand. TK, 1975-1976, 13 209, nr. 8, blz. 11 (MvA); Bijl. Hand. TK,
1974-1975, 13 209, ars. 1-4, blz. 58 (MvT).

5. Vgl. T.E. Deurvorst, ‘Schadevergoeding en winstafdracht bij inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten’, Molengrafica 1991, blz. 276-282.

6. Een bijzondere vorm van schadevergoeding vormt de vergoeding van
idegle schade, d.w.z. het goedmaken van een niet-economisch nadeel, zoals
leed en andere onlustgevoelens. Ideéle schade valt in feite niet objectief te
waarderen, niet op geld noch in andere vorm. De omvang van de vergoe-
ding van ideéle schade wordt dan ook door de rechter naar billijkheid
vastgesteld. De vergoeding van idegle schade blijft hier verder buiten be-
schouwing,

7. Vgl. Asser-Hartkamp 4-1 (1988), blz. 353-357.
8. Vgl. T.E. Deurvorst, loc. cit. (noot 3), blz. 52-56.
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ten grondslag, anders dan bijvoorbeeld het geval is met het
beginsel volgens welke schade geleden door (verwijtbaar)
onrecht dient te worden vergoed. Ten tweede kan getwij-
feld worden over de rechtvaardigheid van de sanctie winst-
afdracht: waarom zou de auteursrechthebbende een ‘beter’
recht op de winst van de inbreukmaker hebben dan een
willekeurige derde? Zou de afdracht aan de Staat niet even-
zeer aan de ratio van winstafdracht kunnen beantwoorden?
Volgens de wetgever sluit de methode van art. 6:104 sw
aan op de door Bloembergen verdedigde methode van ‘ab-
stracte schadevergoeding’.? De abstracte schadebereke-
ningsmethode van art. 6:104 Bw dient echter op haar beurt
te worden onderscheiden van de door Bloembergen verde-
digde hantering van een ‘abstract begrip schade”. Bij de
hantering van een abstract begrip schade, waarbij het ele-
ment schade wordt gefingeerd, kan de rechthebbende aan-
spraak maken op een bepaald bedrag (bijvoorbeeld een re-
delijke gebruiksvergoeding), ongeacht de vraag of al dan
geen schade is geleden. De aansprakelijke partij kan dan
ook tegen de rechterlijke hantering van een abstract begrip
schade geen verweer voeren dat de benadeelde in werke-
lijkheid geen of minder schade heeft geleden. Een dergelijk
verweer is daarentegen wel van belang voor de toepassing
van een abstracte schadeberekeningsmethode, zoals die van
art. 6:104 Bw. Abstracte schadeberekening komt pas aan de
orde wanneer aannemelijk is dat in concreto enige schade
is geleden. Het onderscheid abstracte schadeberekening en
de hantering van een abstract begrip schade correspondeert
min of meer met het in Duitsland gehanteerde onderscheid
tussen Abstrakte Schadensberechnung resp. Abstrakt-nor-
mative Schadensberechnung. 10

Overigens heeft Bloembergen verdedigd op het terrein van
de intellectuele eigendom de schade steeds ten minste te
stellen op een fictieve licentievergoeding op de gebruikelij-
ke voorwaarden. Bloembergen duidt deze hantering van
een abstract begrip schade aan als abstracte schadebe-
rekening, hoewel hij zich ervan bewust is dat het gaat om
de bepaling van het begrip schade zelf, en niet om
schadebegroting noch om bewijs van schade.!' Blijkens de
parlementaire toelichting op art. 6:97 Bw heeft de wetgever
bij het verschaffen van de wettelijke basis aan de door hem
betitelde ‘abstracte schadeberekening’ echter ook gedacht
aan het hanteren van een abstract begrip schade, zij het
waarschijnlijk uitsluitend in die gebieden waar een dergelij-
ke hantering ook vé6r de invoering van het huidige sw in
1992 geaccepteerd werd (bijv. zaaksbeschadiging).'> Hoe-
wel de rechter bij inbreuk op auteursrecht een enkele keer
een abstract begrip schade heeft gehanteerd'?, ben ik van
mening dat voor de hantering van een abstract begrip scha-
de bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals het
auteursrecht, een wettelijke basis nodig is. De hantering
van een abstract begrip schade zou namelijk tot een aan-
zienlijke uitbreiding van aansprakelijkheid voor schade-
vergoeding kunnen leiden, in die zin dat ook degenen die
geen schade hebben geleden aanspraak zouden kunnen ma-
ken op een zekere vergoeding. Het is maar de vraag of men
de extra belasting van de rechterlijke macht, die een derge-
lijke vitbreiding met zich mee kan brengen, op de koop toe
wil nemen. Daarbij vloeit naar mijn oordeel uit art. 6:162
e.v. Bw voort dat het element daadwerkelijk geleden of in
de toekomst te lijden schade voor de vestiging van
aansprakelijkheid voor schadevergoeding wordt vereist.
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2. Vereisten voor het ontstaan van de aanspraak

op winstafdracht van art. 27alid 1 Aw

De voorwaarden waaronder de vordering tot winstafdracht
bij inbreuk op auteursrecht (art. 27« lid 1 Aw) kan worden
toegewezen, zijn minder duidelijk dan die, welke gelden
voor de toewijzing van de vordering tot schadevergoeding
(en dus ook die, welke gelden voordat de abstracte schade-
berekeningsmethode van art. 6:104 Bw kan worden toege-
past). Anders dan op het gebied van schadevergoeding is
het Bw op het gebied van winstafdracht van beperkte bete-
kenis omdat het gemene recht niet in een ‘echte’ winstaf-
dracht-regeling voorziet.'*

Enerzijds doet lezing van art. 43 lid 3 row en het aanvanke-
lijk geheel daarop gebaseerde art. 27a 1id 1 Aw vermoeden
dat de toewijzing van winstafdracht afhankelijk wordt ge-
steld van de voorwaarden waaronder een vordering tot
schadevergoeding kan worden toegewezen'”; zulks ligt in
de lijn van het — m.i. onjuiste — argument van de wetgever
dat winstafdracht een alternatieve wijze van compensatie
van schade vormt. Dit vermoeden wordt versterkt doordat
de wetgever heeft aangegeven dat voor de toewijzing van
winstafdracht van art. 43 lid 3 row het niet in die bepaling
genoemde — voor de toewijzing van schadevergoeding
geldende — desbewustheidsvereiste ‘uiteraard’ geldt.lg
Anderzijds vormen zowel het eigen karakter van de sanctie
winstafdracht als het oogmerk van de wetgever met art.
27a Aw, aanleiding tot de gevolgtrekking dat voor de toe-
wijzing van winstafdracht voorwaarden dienen te gelden,
die niet zonder meer dezelfde zijn als die, welke gelden
voor de toewijzing van schadevergoeding. Voor dit stand-
punt kan steun worden gevonden in de parlementaire toe-
lichting, daar waar de wetgever aangeeft dat de octrooihou-
der ontslagen is van het leveren van bewijs van de door
hem geleden schade.!’ Hierbij moet echter worden aangete-

9. Bijl. Hand. TK, 1985-1986, 17 541, nr. 10, blz. 40 (Eindverslag).

10. Vgl. Palandt (1990), Vorbem. 50 bij § 249 BGB.

I1. A.R. Bloembergen, ‘Schadevergoeding bij onrechtmatige daad’ (diss.
Utrecht, 1965), blz. 37-38 en Mon. NBW B-34 (Bloembergen), biz. 65.

12. Vgl. de genoemde voorbeelden in PG boek 6, p. 339 (MvA 1), T&C ar-
tike] 6:97 BW aant. 4 en Mon. NBW, op. cit. (noot 11), blz. 66.

13. Vgl. Kir. ’s-Gravenhage 1 oktober 1985, Informatierecht/AMI 1986/3,
83 (Hanlo), in welke zaak, ondanks het feit dat geen toestemming tot
verveelvoudiging van een foto zou zijn verleend, toch een vergoeding werd
toegekend; en Hof Arnhem 24 januari 1989, Informatierecht/AMI 1989/5,
126 (Replica in brons), in welke zaak het Hof, in r.o0. 4.16 zich ervan bewust
dat de partijen nooit tot overeenstemming zouden zijn gekomen, het door de
Rb. toegewezen bedrag van f 3.000,~ sanctioneerde.

4. Vgl. voor de relatie tussen het gemene recht en de bijzondere wetten
T.E. Deurvorst, op. cit. (noot 5), blz. 268-273.

15. Als regel dienen dan de elementen inbreuk, schade en conditio-sine-qua-
non verband (art. 6:162 lid 1 BW), schuld c.q. toerekenbaarheid (art. 6:162
lid 3 BW) en relativiteit (art. 6:163 BW) aanwezig te zijn. Bij octrooiinbreuk
geldt desbewustheid in plaats van schuld c.q. toerekenbaarheid (art. 43 Iid 2
ROW). De omvang van de te betalen schadevergoeding wordt bepaald door
o.a. het causaliteitsvereiste van art. 6:98 BW.

16. Bijl. Hand. TK, 1974-1975, 13 209, nrs. 1-4, blz. 59 (MvT).

17. Bijl. Hand. TK, 1974-1975, 13 209, nrs. 1-4, blz. 58 (MvT) en Bijl.
Hand. TK, 1986-1987, 19 921, nr. 3, blz. 9 (MvT).
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kend dat de mogelijkheid bestaat dat de wetgever hier
slechts heeft gedoeld op de bepaling van de omvang van de
schade (art. 6:95 e.v. BW).

Persoonlijk huldig ik het laatstgenoemde standpunt. De
toepassing van de winstafdracht-regeling van art. 274 lid 1
Aw dient niet zonder meer afhankelijk te zijn van de voor-
waarden die gelden voor de toekenning van schadevergoe-
ding. Naar mijn mening behoren de elementen schade en
het conditio-sine-qua-non verband tussen inbreuk en scha-
de niet te gelden voor het geldend maken van de aanspraak
op winstafdracht. Winstafdracht moet ook niet in alle geval-
len van verwijtbare auteursrechtinbreuk toewijsbaar zijn.
Mede gezien de aan het amendement-Koetje ten grondslag
liggende wens piraterij effectiever af te schrikken, dient
m.i. de toepassing van art. 27a lid 1 Aw beperkt te blijven
tot gevallen van emstige inbreuk, zoals piraterij. Dat impli-
ceert dat de inbreukmaker meer dan lichte schuld verweten
moet kunnen worden.

Wat hiervan zij, de hiema te bespreken vereisten van 1. de
door de inbreukmaker behaalde winst en 2. een causaal ver-
band tussen de inbreuk en de winst, lijken in elk geval niet
ter discussie te staan.

3. Winst en kostprijsberekening

Tot nu toe heeft de inhoud van het begrip winst van art.
27alid 1 Aw en dat van art. 43 lid 3 Row en 17 lid 2 TvHwW
nog nauwelijks gestalte gekregen. Zelfs in de weinige recht-
spraak betreffende winstafdracht — al dan niet bij wijze van
abstracte schadeberekening — wordt de ene keer de afdracht
van bruto-lg, de andere keer de afdracht van netto-winst*®
bevolen. In de parlementaire toelichting op art. 6:104 Bw
geeft de wetgever overigens aan wat met winst netto-winst
te bedoelen.”! Het begrip netto-winst duidt veelal op het
verschil tussen de netto-opbrengst minus het totaal aan de
aan die opbrengst toe te rekenen kosten, hetzij direkte of
indirekte, hetzij vaste of variabele. Het begrip bruto-winst
duidt over het algemeen op het verschil tussen de netto-op-
brengst en een aantal kostenposten dat minder dan het to-
taal aan de aan de opbrengst toe te rekenen kosten omvat.
Alleen in de zaak Smulders/Tripod, bij octrooiinbreuk,?
gaat de rechter wat dieper op het winstbegrip in. In deze
zaak, waarin Smulders als gevolg van de onjuistheid, alt-
hans onvolledigheid, van de door Tripod verstrekte gege-
vens inzake de door haar met het plegen van octrooiin-
breuk behaalde winst, alsnog volledige rekening en
verantwoording van Tripod vorderde, overwoog de Pres.
Rb. 's-Gravenhage: ‘(...) gedaagde zal moeten afdragen dat-
gene wat hij de afnemers in rekening heeft gebracht voor
het ombouwen van de bestelauto’s en de aangepaste vijzels
[de inbreukmakende handelingen, TD], onder aftrek van
kosten van materialen en het werkplaatstarief voorzover
dat betrekking heeft op arbeidsloon en op het in deze
branche gebruikelijke bestanddeel van de opslag ter bestrij-
ding van algemene kosten.’

Zie ik het goed, dan past de president een integrale kost-
prijsberekeningmethode toe (= netto-winst). Vreemd ge-
noeg kent hij echter geen aftrek toe van de over de af te dra-
gen winst reeds verschuldigde vennootschapsbelasting. Dat
bevreemdt, omdat Tripod over tenminste een gedeelte van
de door haar af te dragen winst reeds belasting zal hebben
betaald en dit bedrag een tweede maal bij de belasting-
heffing ten laste van Smulders zou kunnen worden betrok-
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ken. Voor een eventuele dubbele belastingheffing bestaat
naar mijn mening geen aanleiding.

Bij de diverse methoden van integrale kostprijsberekening
wordt gebruik gemaakt van het onderscheid tussen direkte
en indirekte kosten. Direkte kosten zijn kosten die recht-
streeks met een kostendrager zijn te identificeren (bijvoor-
beeld de kosten van de rechtstreeks voor de produktie van
het inbreukmakende produkt benodigde grond- en hulp-
stoffen en arbeid). Bij de indirekte kosten {overhead, meest-
al bestaande uit algemene verzekeringspremies, afschrijvin-
gen, direktiekosten, kosten van research en development,
kantoor- en administratiekosten), vindt die identificatie niet
plaats, hetzij omdat dit onmogelijk is, hetzij omdat de tot
die identificatie vereiste registratie te bewerkelijk zou zijn,
hetzij omdat het boekhoudkundige systeem een dergelijke
registratie niet toelaat. Onder deze methoden wordt naast
de aftrek van de direkte kosten ook een evenredig deel van
de indirekte kosten aan een kostendrager (bijvoorbeeld
inbreukmakende produkten of diensten) via een bepaalde
sleutel toegerekend (‘verbijzonderd’). Alle kosten komen
voor verbijzondering in aanmerking. Die verbijzondering
kan geschieden op basis van de verhouding tussen de totale
kosten en het aantal afgezetie eenheden (declcalculatieme-
thode). Indien er meerdere produkten worden afgezet kun-
nen deze produkten via de zogenaamde ‘equivalentiecij-
fermethode’ worden gewaardeerd op een bepaalde hoe-
veelheid basisprodukten, op grond waarvan de ratio tussen
de totale kosten en het aantal afgezette basisprodukten als-
dan de sleutel tot verbijzondering van de indirekte kosten
aan een kostendrager vormt. Een andere methode van
verbijzondering van de indirekte kosten is de opslagme-
thode, waarbij een opslagpercentage op de direkte kosten
wordt toegevoegd aan de direkte kosten. Dit heeft de rech-
ter in Smulders/Tripod bevolen. Voorts kunnen de kosten-
plaatsenmethode en de produktiecentramethode als
verbijzonderingsmethoden worden genoemd, waarbij de
verbijzondering geschiedt op basis van de verschillende
plaatsen waar de kosten worden gemaakt (bijvoorbeeld
magazijn en fabricageplaats) resp. de verschillende produk-
tiecentra.” In Duitsland en de V.S. wordt de af te dragen

18. Van schuld zal veelal sprake zijn wanneer de inbreukmaker wist dat
hij inbreuk pleegde (opzet of desbewustheid), dan wel wanneer hij dit om
de een of andere reden behoorde te weten (vgl. W.L. Haardt, ‘Schadever-
goeding bij inbreuk op rechten van industri€le eigendom, Op de grenzen
van komend recht’, blz. 146).

19. Bruto-winst: Rb. Amsterdam 28 september 1988, IER 1989, blz. 71
(UFS/Koopman); Rb. Amhem 14 september 1989 (niet gepubl.), rolnr

1988/3987 (UFS/KHA), (deels) bekr. door Hof Arnhem 19 maart 1991

(niet gepubl.), rolnr. 89/709.

20. Vgl. Pres. Rb. Arnhem 20 januari 1989, BIE 1990, blz. 327 (Bert & Ei-
nie-clip-ons); Rb. Dordrecht 27 juni 1990, BIE 1991, blz. 285 (Swing/
Swing along).

21. PG Inv. W Boek 6, blz. 1269 (Lijst van Antwoorden II).

22. Pres. Rb. 's-Gravenhage 26 maart 1991 (niet gepubl.), rolnr KG
91/223, voortvloeiend uit de zaak van Rb. ’s-Gravenhage 17 oktober 1990,
IER 1991, blz. 17 (Tripod/Smulders).

23. G.G.J.M. Poeth, ‘Financiering en accounting voor bedrijfskundigen’,
Eburon-Delft 1991, blz. 235-236.
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winst veelal eveneens met behulp van een integrale
kostprijsberekeningsmethode berekend. 24

Voordeel van deze methode is dat zij geschikt wordt geacht
voor de verwerking van gegevens op grond van de bepa-
lingen van titel 9, Boek 2 Bw (nl. voor de waardering van
de voorraden op de jaarrekening en voor de berekening van
de kostﬁprljs van de verkopen op de winst- en verliesreke-
ning).” Uit het oogpunt van tijd- en kostenbesparing lijkt
het namelijk zinvol zoveel mogelijk gebruik te maken van
gegevens die de inbreukmaker reeds op grond van wettelij-
ke verplichtingen, voortvloeiend uit titel 9 Boek 2 Bw te zij-
ner beschikking heeft. Om die reden dient ook de daadwer-
kelijke situatie beshssend te zijn en niet de winst die de
inbreukmaker had kunnen behalen of normaliter behaalt.?®
Als ultgangsgunt valt een besparing dus niet onder het
winstbegrip.”’ Een eventuele toevoeging aan goodwill als
gevolg van de inbreuk, die kan resulteren in mdlrekt
gerealiseerde winst, zou kunnen worden geschat.?®

In afwijking van de voorschriften van titel 9 Boek 2 Bw ben
ik wel van oordeel dat ook nog niet in geld gerealiseerde
winst onder het winstbegrip kan vallen, en wel voorzover
zeker is dat zij wordt gerealiseerd, en onder analoge toepas-
sing van art. 6:105 sw. Hier dient het belang om procedures
zo efficiént mogelijk af te handelen, voorzover dat gezien
de omstandigheden van het geval mogelijk is, te prevaleren
boven het voorzichtigheidsbeginsel. Volgens dit beg'msel
dienen winsten te worden geboekt als ze gereahseerd 21Jn
en verliezen wanneer ze bekend zijn (art. 2:387 w).” De
behartiging van het met dit beginsel gediende belang: te wa-
ken tegen te hoge verwachtingen omtrent de te realiseren
winst, kan m.i. aan de rechter worden overgelaten.

Een bezwaar verbonden aan integrale kostprijsberekening
kan zijn dat als gevolg van een gering outputvolume de indi-
rekte kosten de hoogte van de winst te zwaar drukken. Voorts
is aan de opslagmethode het nadeel verbonden dat deze
methode veronderstelt dat tussen de direkte en indirekte kos-
teneen rechtevenred1g verband bestaat, hetgeen veelal niet
het gevalis.” O Tenslotte is volgens sommigen aan de integrale
kostprijsberekeningsmethode het bezwaar verbonden dat zij
de inbreukmaker in staat zou stellen zijn vaste kosten, wel-
licht ook die welke hem tot het plegen van inbreuk in staat
stelden, af te trekken en aldus op de rechthebbende op het
intellectuele eigendomsrecht af te wentelen. Zo zou de
inbreukmaker toch nog van de inbreuk profiteren.*!

Een andere kostprijsberekeningsmethode is de variabele
kostprijsberekeningsmethode. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van het onderscheid tussen vaste en variabele kos-
ten. Variabele kosten zijn kosten, waarvan het totaalbedrag
afhankelijk is van de behaalde produktie- of verkoopom-
vang (bedrijfsdrukte). Deze kunnen dus ook een variabel
gedeelte van de overhead betreffen.

Voor vaste kosten geldt deze afhankelijkheid niet; zij blij-
ven onveranderd, ongeacht veranderingen in bedrijfsdrukte.
Het is mogelijk dat bij overschrijding van zekere
produktieomvang-grenzen het karakter van de kosten veran-
dert.’? Onder deze methode worden alleen de variabele kos-
ten als produktkosten beschouwd. Vaste kosten worden di-
rekt geboekt naar de winst- en verliesrekening (vandaar de
verwarrende naam ‘Direct Costmg waarmee deze metho-
de ook wel wordt aangeduld3 ). Voor het in mindering bren-
gen van de meeste overheadkosten of gefixeerde kosten is
hier geen plaats bij gebreke van een stijging daarvan als ge-
volg van de afzet van inbreukmakende produkten.
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Het voor de toepassing van deze methode aangevoerde ar-
gument is wel dat zij voorkomt dat de vaste kosten en kos-
ten gemaakt op grond van andere dan door de inbreuk
ingegeven motieven aftrekbaar zijn, en aldus op de recht-
hebbende op het mtellectuele eigendomsrecht zouden wor-
den afgewenteld Andere voordelen verbonden aan de va-
riabele kostprijsberekeningsmethode zijn haar eenvoud en
het feit dat geen gebruik wordt gemaakt van de tamelijk ar-
bitraire verbijzonderingsmethoden verbonden aan integrale
kostprijsberekening. Ook het onder omstandigheden te
zwaar drukken van indirekte kosten op de winst zal zich bij
deze kostprijsberekeningsmethode in mindere mate voor-
doen. Als voordeel is ook genoemd dat als gevolg van het
feit dat de eventuele rekening en verantwoording, die de
inbreukmaker moet afleggen, niet diens vaste kosten be-
treft, de kans op het openbaren van beschermenswaardige
bedrijfsgeheimen kleiner is. In de literatuur is ten slotte het
voordeel genoemd dat de variable kosten zich eenvoudiger
lenen voor vergelijking met die van anderen (bijvoorbeeld
ter controle), dan vaste kosten.*

Een bezwaar verbonden aan de variabele kostprijsbereke-
ningsmethode is evenwel dat zij in het algemeen niet ge-
schikt wordt bevonden voor het opstellen van de jaarreke-
ning en de winst- en verhesrekenmg 8 Voorts gaat zij
voorbij aan het feit dat ook vaste kosten moeten worden te-
rugverdiend. De variabele kostprijsberekeningsmethode
lijkt mij meer geschikt als hulp bij de besluitvorming om-
trent de gewenste volume-omvang en prijsstelling dan als
methode ter berekening van de af te dragen winst bij
auteursrechtinbreuk. 377

4. <Causaal verband tussen inbreuk en af te
dragen winst

De vraag wat in art. 27a Aw moet worden verstaan onder
de uitdrukking ‘de (...) ten gevolge van de inbreuk genoten

24. Vgl. M. Lehmann, ‘Juristisch-ckonomische Kriterien zur Berechnung
des Verletzergewinns bzw. des entgangenen Gewinns’, Betriebs-Berater
1988, blz. 1683 en J.M. Koelemay, ‘Monetary Relief for Trademark Infrin-
gement under the Lanham Act’, TMR 1982, blz. 508, noot 292.

25. G.G.J.M. Poeth, op. cit. (noot 23), blz. 241-242.

26. Vgl. G.G.J.M. Poeth, op. cit. (noot 23), blz. 52-53; M. Lehmann, loc.
cit. (noot 24), blz. 1684,

27. Een besparing zou wellicht als schadevergoeding met behulp van ab-
stracte schadeberekening kunnen worden verhaald.

28. Vgl. G.G.J.M. Poeth, op. cit. (noot 23), blz. 81 en M. Lehmann, loc. cit.

(noot 24), blz. 1684,

29. G.G.J.M. Poeth, op. cit. (noot 23), blz. 115, 152.

30. G.G.J.M. Poeth, op. cit. (noot 23), blz. 236, 247.

31. M. Lehmann, loc. cit. (noot 24), blz. 1686.

32. G.G.J.M. Poeth, op. cit. (noot 23), blz. 233, 237-238.
33. G.G.J.M. Poeth, op. cit. (noot 23), blz. 241.

34. J.M. Koelemay, loc. cit. (noot 24), blz. 508, noot 291.
35. Vgl. M. Lehmann, loc. cit. (noot 24), blz. 1684-1685.
36. G.G.J.M. Poeth, op. cit. (noot 23), blz. 242.

37. Vgl. G.G.J.M. Poeth, op. cit. (noot 23), blz. 248-249.
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winst’, reken ik tot de vraag naar de eisen, gesteld aan het
causale verband tussen de inbreuk en de winst; de in-
breukmaker behoeft alleen die winst af te dragen die in oor-
zakelijk verband tot de inbreuk staat.

In de lijn van het aansprakelijkheidsrecht betreffende
schadevergoeding (volgens welke de vordering tot
schadevergoeding ontstaat op het moment dat schade is ge-
leden welke in conditio-sine-qua-non-verband staat tot de
gebeurtenis waarop aansprakelijkheid berust), zou naar
mijn mening de vordering tot winstafdracht eveneens ge-
acht kunnen worden te zijn ontstaan op het moment dat de
in conditio—sine—gua—non verband tot de inbreuk staande
winst is behaald.*® Vereist is dan dat de in concreto gereali-
seerde winst bij gebreke van de inbreukmakende handelin-
gen (veelal de afzet van de inbreukmakende produkten)
niet zou zijn behaald. Het overnemen van het vereiste van
een conditio-sine-qua-non-verband voor het aannemen van
aansprakelijkheid voor winstafdracht is m.i. gerechtvaar-
digd door de functie van dit vereiste: het als irrelevant her-
kennen van feiten, welke in het geheel niet behoren tot het
complex van gebeurtenissen die voor de aansprakelijkheid
van belang zijn.39

Naar analogie van de vaststelling van de omvang van de te
betalen schadevergoeding zou de vaststelling van de om-
vang van de af te dragen winst dan ook een tweede stap die-
nen te zijn die pas aan de orde komt, nadat aan de voor de
vestiging van de aansprakelijkheid voor winstafdracht ver-
eiste bestanddelen is voldaan. In de praktijk zal deze stap
vooral bestaan uit het toedelen van de winst aan de in-
breuk.*’ Toedeling zal bijvoorbeeld nodig zijn wanneer de
omvang van de inbreukmakende afzet niet alleen aan het in-
breukmakende werk is toe te schrijven. Te denken valt aan
de situatie dat overige niet-inbreukmakende eigenschappen
van een deels inbreukmakend produkt, bijzondere door de
inbreukmaker gehanteerde marketing-technieken of exclu-
sieve rechten van derden eveneens hebben bijgedragen tot
de door de inbreukmaker behaalde winst. Het lijkt redelijk
dat een overeenkomstig gedeelte van de door de inbreuk-
maker behaalde winst dan buiten schot blijft.

In de V.S. zijn in het bijzonder de problemen verbonden
aan deze toedeling aanleiding geweest de sanctie winstaf-
dracht uit de Patent Act te schrappen.*! De Copyright Act
en Lanham Act (Trademark Act) voorzien nog wel in de
mogelijkheid van winstafdracht bij inbreuk op de betreffen-
de rechten van intellectuele eigendom. De vraag naar het
causaal verband wordt onder deze wetten veelal beant-
woord aan de hand van een bewijsrisico-verdeling; de rech-
ter heeft de bevoegdheid de afdracht te bevelen van de —
door de rechthebbende op het intellectuele eigendomsrecht
aan te tonen — door de inbreukmaker met de inbreuk-
makende afzet gerealiseerde bruto-winst, indien de inbreuk-
maker hem niet een redelijke basis voor toedeling van de
winst aan de inbreuk en het bewijs van de van de bruto-
winst af te trekken kosten kan of wil verschaffen.* In de
praktijk mondt de rechterlijke toedeling nogal eens uit in
een willekeurig resultaat.*’

In Duitsland heeft het BGH een methode geaccepteerd waar-
bij de rechter de door de inbreukmaker behaalde winst te-
rugvoerde op een aantal winstproducerende factoren, en al-
leen tot afdracht beval van het winstdeel dat op het
intellectuele eigendomsrecht van de benadeelde was terug
te voeren.** De noodzakelijke vaststelling van het causaal
verband is een van de bezwaren die ertoe leiden dat in
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Duitsland zelden een serieuze poging wordt gedaan
winstafdracht te verkrijgen. De rechthebbende geeft veelal
de voorkeur aan de hem bij wijze van alternatief geboden
aanspraak op een gebruiksvergoeding.*

5. Conclusie

Art. 27a Aw dient een geheel ander oogmerk dan art. 6:104
Bw. Eerstgenoemde bepaling bevat een regeling voor de
vestiging van aansprakelijkheid voor winstafdracht.
Laatstgenoemde bepaling voorziet in een methode ter bere-
kening van de omvang van te betalen schadevergoeding.
De toekenning van een vordering tot winstafdracht dient
niet zonder meer afhankelijk te ziju van de vereisten die
gelden voor de toewijzing van een vordering tot schadever-
goeding. De af te dragen winst kan naar mijn mening bij
voorkeur worden berekend met behulp van integrale kost-
prijsberekening. De vraag naar het causale verband tussen
de inbreuk en de winst zou aan de hand van het conditio-
sine-qua-non-criterium kunnen worden beantwoord, waar-
na vervolgens een eventuele toedeling van de winst over-
eenkomstig de mate waarin de inbreuk tot die winst heeft
bijgedragen, kan plaatsvinden. De in het buitenland gere-
zen moeilijkheden met de toepassing van winstafdracht in
de praktijk en de vraag naar de rechtvaardigheid van winst-
afdracht nopen tot de nodige terughoudendheid bij de
toepassing van winstafdracht. Mede gezien de aan art. 27a
Aw ten grondslag liggende doeleinden, dient de toewijzing
van de vordering tot winstafdracht bij auteursrechtinbreuk
dan ook beperkt te blijven tot uitzonderingsgevallen van
ernstige inbreuk op auteursrecht.

38. Vgl. AR. Bloembergen, diss., op. cit. (noot 11), blz, 131.
39, Vel. PG Boek 6, blz. 340 (TM).

40. M.i. bestaat er geen reden de af te dragen winst te beperken tot recht-
streeks behaalde winst. Noch de ratio van winstafdracht, noch de eisen
van het rechtsverkeer brengen een dergelijke beperking met zich mee.

41. D.S. Chisum, Patents (losbl.), (Bender-New York), blz. 20-4-5.

42. G.M. Ropski, M.S. Cooperman, ‘Schadensersatz in Rechtsstrei-
tigkeiten iiber geistiges Eigentum in den Vereinigten Staaten’, GRUR Int.
1990, blz. 419 en 422-423.

43. Vgl. J.M. Koelemay, loc. cit. (noot 24), blz. 511-516.

44. Vel mn. BGH 29 mei 1962, GRUR 1962, blz. 511-512 (Dia-
Riahmchen IT) en R. Krasser, ‘Schadenersatz fiir Verletzungen von
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht’, -
GRUR 1980, blz. 264.

45. Vgl. R. Krasser, loc. cit. (noot 44), blz. 265 en de andere bij A. Preu,
‘Richtlinien fiir die Bemessung von Schadenersatz bei Verletzung von Pa-
tenten’, GRUR 1979, blz. 757 genoemde bezwaren.
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ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM
29 april 1993, rolnr 1991/1962
(mrs Steeg, Bordes en Quaedvlieg)

Namaak van jassen. Auteursrechtinbreuk.
Vordering tot schadevergoeding. Winstafdracht.
(art. 13, 27a Auteurswet 1912)

NV Gruno & Chardin, gevestigd te Brussel, eiseres, advocaat mr
F.V.B.M. Mutsaerts

tegen

VET BV, gevestigd te Heerhugowaard, gedaagde, advocaat mr L.
Gordeau

(post alia)

2. De feiten

De volgende feiten staan vast.

a. In 1989 heeft Gruno via haar importeur een jas op de Neder-
landse markt gebracht met de naam William uit de collectie Zino
& Judy en deze via diverse boutiques op landelijke schaal ver-
spreid.

b. In januari 1991 heeft VET bij de firma Fook Cheong MFG Co.
Ltd. te Hong Kong 754 jassen gekocht en deze jassen in haar (des-
tijds: 50 a 52) filialen in Nederland te koop aangeboden. Daarvan
zijn 742 jassen verkocht. De jas is kennelijk naamloos en zal ver-
der worden aangeduid als de Hong Kong jas.

c. Op 29 oktober 1991 heeft Gruno in het filiaal van VET aan de
Ketelstraat 3 te Arnhem een exemplaar van de Hong Kong jas aan-
geschaft. Blijkens de door Gruno overgelegde verkoopbon be-
droeg de verkoopprijs van die jas f 269,-.

d. Op 22 november 1991 heeft Gruno in hetzelfde filiaal revindi-
catoir (auteurs-)beslag laten leggen op 6 Hong Kong jassen.

e. Op de volgende pagina zijn twee foto’s opgenomen van de
William.

3. De vordering

Na vermeerdering van eis vordert Gruno dat de rechtbank bij von-
nis, uitvoerbaar bij voorraad voorzover wettelijk toelaatbaar:

a. VET gebiedt ten kantore van de raadsman van Gruno binnen 5
dagen na betekening van het vonnis:

1. af te geven ter vernietiging alle ongeoorloofde verveelvoudigin-
gen van de ontwerpen Cassis, William en Passia, welke zich in
het filiaal te Arnhem of in enig ander filiaal, toebehorend aan VET
in Nederland bevinden, waarvan de auteursrechten toebehoren
aan Gruno,

2. af te geven ter vernietiging alle voorwerpen waarmee ten aan-
zien van voornoemde plagiaatprodukten de inbreuk op de auteurs-
rechten is gepleegd,

b. VET zal veroordelen om aan Gruno te vergoeden alle schade die
zij heeft geleden, lijdt en nog zal lijden ten gevolge van de in-
breuk op de auteursrechten van Gruno, op te maken bij staat en te
vereffen volgens de wet,

jurisprudentie

c. VET zal gebieden, om, binnen 10 dagen na betekening van het
vonnis, aan Gruno de tengevolge van de inbreuk op de auteurs-
rechten van Gruno genoten winst af te dragen en dienaangaande
rekening en verantwoording af te leggen,

d. VET zal gebieden om een door Gruno aan te wijzen registerac-
countant (lid van het NIVRA) tijdens kantooruren tot haar bedrijf
toe te laten en deze in staat te stellen om te controleren of zij, VET,
haar hiervoor onder ¢ bedoelde verplichtingen correct en volledig
1s nagekomen,

e. VET zal veroordelen tot betaling van een dwangsom aan Gruno
van f 10 000,- voor iedere overtreding of iedere dag, zulks naar
keuze van Gruno, dat VET met betrekking tot de onder a, ¢ en d be-
doelde verplichtingen geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft,

S Vanwaarde zal verklaren het auteursrechtelijke beslag, met ver-
oordeling van VET in de proceskosten, die van voormeld beslag
daarbij inbegrepen,

g (bij vermeerdering van eis) VET zal gebieden om aan de raads-
man van Gruno binnen 8 dagen na betekening van het vonnis,
schriftelijk opgave te doen van de volgende informatie: na-
men/adressen van afnemers, alsmede aantallen, typenummers/
typenamen, prijzen en leverdata van de hier bedoelde gewraakte
kledingstukken, gerangschikt per afnemer respectievelijk filiaal;
namen/adressen van leveranciers van de gewraakte kleding, aan-
tallen, typenummers/typenamen, prijzen en leverdata van de hier
bedoelde kledingstukken, gerangschikt per leverancier.

4. Het geschil

a. Gruno stelt de maker, althans de auteursrechthebbende te zijn
op de door haar verkochte jassen van het model William, Cassis
en Passia. Volgens haar levert de Hong Kong jas een verveelvou-
diging op in de zin van artikel 13 Auteurswet 1912 van het model
William van Gruno, althans van de modellen Cassis dan wel Pas-
sia. Naar de rechtbank begrijpt acht Gruno onder de door haar aan-
gevoerde auteursrechtinbreuk begrepen de openbaarmaking van
die verveelvoudiging door het ten verkoop aanbieden en verkopen
van de jassen in de filialen van VET. Naast auteursrechtinbreuk ba-
seert Gruno haar vordering op onrechtmatige daad. Volgens haar
valt door de door VET in de handel gebrachte nabootsing verwar-
ring bij het publiek te duchten en is VET tekort geschoten in haar
verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig
is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten ge-
vaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Volgens Gruno
heeft VET schuld aan de inbreuk en is daarom voldaan aan de voor-
waarden voor de vordering tot schadevergoeding. Bij pleidooi
heeft Gruno de door haar gevorderde schadevergoeding en winst-
afdracht nader toegelicht, vooruitlopend op de door Gruno gevor-
derde schadestaatprocedure, c.q. de rekening en verantwoording
in verband met de winstafdracht door VET. Voor schadevergoe-
ding komen volgens Gruno in aanmerking verminderde afzet en
winstderving, welke zich het beste laten quantificeren aan de hand
van fictieve licentievergoedingen. De schade door reputatie- en
imagoverlies zou ex aequo et bono moeten worden vastgesteld.

- Tenslotte beroept zij zich op schade veroorzaakt door (aanzienlij-

ke) buitengerechtelijke kosten. Gruno heeft verscheidene metho-
den voorgesteld tot vaststelling van de winstafdracht.

b. VET ontkent dat William door Gruno (als eerste) is ontworpen.
Zij bestrijdt dat William auteursrechtelijk beschermd is, daar het
geen oorspronkelijk karakter bezit dat het persoonlijk stempel van
de maker draagt. Subsidiair zou VET geheel te goeder trouw heb-
ben gehandeld. Gruno heeft nagelaten gebruik te maken van de
mogelijkheid van een modeldepot. Dat er auteursrechten op de
William bestonden zou ook overigens niet kenbaar geweest zijn.
Dat alles brengt eigen, althans mede-schuld aan de zijde van
Gruno mee. Voorts bestrijdt VET dat Gruno schade heeft geleden.
De vordering tot winstafdracht zou eveneens moeten worden afge-
wezen. Uit haar cijfers blijkt dat zij op die jassen uitsluitend ver-
lies heeft geleden, daar de markt voor dit type jas kennelijk verza-
digd was. Daarnaast heeft VET toegezegd dat zij deze jassen niet
meer zal verkopen. Gruno zou geen belang meer hebben bij de
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vorderingen onder a.1, e, fen g. Ook zonder rechterlijk vonnis
heeft VET immers toegezegd geen jassen meer van het betrokken
model te zullen verkopen, de resterende jassen van dit model aan
Gruno uit te leveren en een schriftelijke verklaring van een regis-
teraccountant over te leggen betreffende het verlies dat VET met
betrekking tot bedoelde jassen heeft geleden. Bij de vordering on-
der a.2 heeft Grullo geen belang, nu VET uitsluitend heeft inge-
kocht en dus niet beschikt over voorwerpen waarmee de inbreuk
op het auteursrecht zou zijn gepleegd. Aan de vordering onder g
kan VET niet voldoen omdat zij detaillist is.

5. De beoordeling van het geschil

a. Vaststelling van de maker.

Ter gelegenheid van de pleidooien heeft Gruno uiteengezet dat
William is ontworpen door haar werknemer/styliste mevrouw
Danneels en in 1989 op in Belgié en Nederland op de markt is ge-
bracht. Daartegenover heeft VET niets anders aangevoerd dan dat
de William en soortgelijke jassen sedert de zomer van 1990 in
vele varianten bij diverse kledingbedrijven te zien waren en door
het publiek gedragen werden. Aldus heeft VET onvoldoende gemo-
tiveerd betwist dat Gruno als de maker geldt van de William. Met
name heeft VET niet aannemelijk gemaakt dat er een andere maker
zou zijn.

b. Eigen, oorspronkelijk karakter.

Wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een door de
Auteurswet 1912 beschermd werk, dan is vereist dat het een ei-
gen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van
de maker draagt. Daaraan is naar het oordeel van de rechtbank
door het model William voldaan. Het model kenmerkt zich im-
mers door een eigen, oorspronkelijke vormgeving die tot uitdruk-
king komt in de originele combinatie van materialen (lederen
motwen en capuchon met stoffen voor- en achterpand) en andere
decoratieve elementen, zoals contrasterende stiksels in combinatie
met eveneens met het oog op een esthetisch effect op specifieke
en contrasterende wijze aangebrachte vormelementen zoals rits-
sluitingen, ventilatieringetjes en gespen met drukknopen om de
mouweinden in te nemen.

De aparte combinatie van deze op zichzelf onbeschermde elemen-
ten maken van de William een oorspronkelijk werk met een per-
soonlijk stempel. Volgens VET mist de William een oorspronkelijk
karakter en een persoonlijk stempel aangezien er andere jassen in
een soortgelijke stijl, doch van andere ontwerpers afkomstig, op
de markt zijn geweest, zoals te zien op de door VET overgelegde
foto’s van de Eddie, Forecast en Club Monaco. Wil een dergelijk
verweer slagen, dan zal evenwel tenminste aannemelijk gemaakt
moeten worden dat de genoemde modellen zijn ontworpen en
geintroduceerd voorafgaand aan het ontwerp en de introductie van de
William. Zoals hiervoor al onder a overwogen, is dat niet in deze
procedure aannemelijk gemaakt. Bij gebreke hiervan dringt zich
eerder het idee op dat er sprake is van (andere) voorbeelden van
plagiaat van de William. Uiteraard is het vitgesloten dat andere ge-
vallen van plagiaat — hetzij enkele stijlovername, hetzij inbreuk
makende verveelvoudiging — achteraf aan de oorspronkelijkheid
van de William afbreuk kunnen doen. Het verweer van VET faalt.
c. Plagiaat.

Aan de hand van de overgelegde produkties en de bij pleidooi ge-
toonde jassen stelt de rechtbank mede op grond van haar eigen
waarneming vast dat de Hong Kong jas een, op na veel speuren te
ontdekken futiele details na, identieke namaak oplevert van de
William en derhalve inbreuk maakt op het auteursrecht van
Gruno. Aldus kunnen de vragen of en in hoeverre de Hong Kong
jas tevens inbreuk maakt op de modellen Cassis en Passia van
Gruno en in hoeverre VET mogelijk wel vrij zou zijn geweest zich
van de stijl van William te bedienen buiten beschouwing blijven.
d. Ongeoorloofde mededinging/onrechtmatige daad.

Aangezien voor de William auteursrechtelijke bescherming kan
worden ingeroepen, kan ter zijde blijven de vraag of VET’s hande-
len strijd oplevert met het recht van ongeoorloofde mededinging.
e. Verzuim modeldepot.
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Auteursrecht ontstaat onafhankelijk van een modeldepot en kan
onafthankelijk daarvan worden uitgeoefend.

Het al dan niet verrichten van een modeldepot door Gruno kan
niet van invloed zijn op de goede trouw aan de zijde van VET of ei-
gen of mede-schuld aan de inbreuk teweeg brengen bij Gruno.
Voor zover het verweer van VET daarop is gegrond, dient het te
worden gepasseerd.

[ De nadere beoordeling van de afzonderlijke vorderingen.

1. Bij de vordering onder a.1 tot afgifte ter vernietiging van de in-
breukmakende produkten heeft Gruno geen belang, nu VET heeft
toegezegd om ook zonder rechterlijk vonnis de nog in haar bezit
aanwezige 6 Hong Kong jassen aan Gruno uit te willen leveren,
terwijl niet gesteld noch gebleken is dat VET nog andere Hong
Kong jassen heeft dan de in beslag genomen 6 exemplaren.

2. Bij de vordering onder a.2 tot afgifte van voorwerpen waarmee
de inbreuk op auteursrecht gepleegd is, heeft Gruno eveneens
geen belang, nu VET, naar tussen partijen vaststaat, de jassen heeft
ingekocht en niet zelf heeft vervaardigd.

3. De vorderingen tot schadevergoeding onder b en winstafdracht
onder ¢ worden hier gezamenlijk behandeld. Tot een veroordeling
tot winstafdracht naast schadevergoeding ziet de rechtbank geen
aanleiding. Een dergelijke sanctie bevat een punitief element dat
op zijn plaats kan zijn bijvoorbeeld in gevallen van piraterij of in-
dien de indruk bestaat dat op andere wijze disproportioneel voor-
deel is getrokken van de inbreuk. Het laatste is niet gesteld noch
anderszins gebleken. Over piraterij wordt als volgt geoordeeld.
Hong Kong behoort tot een piraterijgevoelige zone, waar het op
zijn plaats kan zijn om te informeren naar de herkomst van textiel-
modellen. Daarentegen heeft VET bij pleidooi onweersproken aan-
gevoerd dat zij reeds een langdurige relatie had met de leverancier
in kwestie en dat deze nooit aanleiding had gegeven tot proble-
men zoals thans aan de orde zijn. Er is dus geen aanwijzing dat de
handelwijze van VET als piraterij, of althans daarmee verwant,
moet worden aangemerkt en derhalve ook geen aanleiding voor
het opleggen van in hoofdzaak tegen piratenhandel gerichte sanc-
ties.

4. Voor toewijzing van de onder b. gevorderde schadevergoeding
bestaat wel aanleiding.

Het feit dat VET heeft verwaarloosd te informeren naar de her-
komst van (het design van) de Hong Kong jas is voldoende om de
(lichte) mate van schuld te vestigen die schadeplichtigheid mee-
brengt. Daarnaast geldt nog dat VET zich met haar keten van bouti-
ques voor jongeren op dezelfde markt begaf als Gruno. Van VET
mocht in redelijkheid verwacht worden dat zij bekend was met het
design van de William jas uit de collectie Zino & Judy.

5. Hieraan voegt de rechtbank voor alle duidelijkheid het volgen-
de toe. De afwijzing van winstafdracht naast schadevergoeding
belet niet het toekennen van winstafdracht als schadevergoeding.
Het toekennen van winstafdracht naast schadevergoeding had be-
tekend dat VET haar winst had moeten afdragen onafthankelijk van
de vraag naar de door Gruno gederfde winst als gevolg van de
door VET gepleegde inbreuk op het auteursrecht, dus ook als nau-
welijks aannemelijk was geweest dat Gruno — bijvoorbeeld we-
gens geringere verkoopinspanningen — een zelfde winst gereali-
seerd zou hebben. Winstafdracht als schadevergoeding komt
daarentegen in aanmerking als de door VET genoten winst als een
redelijke maatstaf kan worden beschouwd voor de door Gruno rea-
liter gederfde winst. In dat geval dient het als hulpmiddel bij de
schadebegroting, waarvan de berekening in gevallen als het onder-
havige van talrijke moeilijk te wegen factoren athankelijk is.

6. Om te kunnen bepalen of de door Gruno geleden schade inder-
daad (mede) berekend kan worden aan de hand van de door VET
genoten winst heeft de rechtbank nadere inlichtingen van partijen
nodig. Allereerste dienen zij zich uit te laten over de vraag of de
schade inderdaad aan de hand van winstafdracht dan wel aan de
hand van andere door hen voor te stellen criteria dient te worden
berekend, zoals een fictieve licentievergoeding of andere maatsta-
ven. Voorts zullen partijen in de gelegenheid worden gesteld om
zich uit te laten over de eventueel te hanteren methode van bereke-
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ning van winstafdracht, te weten integrale of variabele kostprijsbe-
rekening dan wel anderszins. In verband hiermee wenst de recht-
bank voorts nog inlichtingen van Gruno te ontvangen omtrent het
aantal verkooppunten van Gruno in Nederland, en de gerealiseer-
de verkopen in Nederland van de William per maand of, indien
die cijfers gemakkelijker ter beschikking staan, per seizoen, van
de aanvang van de introductie van de William op de Nederlandse
markt tot heden. Aan beide partijen wordt verzocht om schriftelij-
ke stukken tijdig voor de comparitie in te zenden.

6. Nu de vordering tot winstafdracht naasr schadevergoeding is af-
gewezen, zal de rechtbank een beslissing omtrent Gruno’s vorde-
ring onder d om een registeraccountant bij VET toe te laten om
VET’s gegevens aangaande de winst te controleren, aanhouden tot
na de te gelasten comparitie.

7. De vordering onder ftot vanwaardeverklaring van het beslag is
in beginsel voor toewijzing vatbaar nu de voorgeschreven formali-
teiten en termijnen in acht zijn genomen.

8. De vordering onder g tot verschaffing van gedetailleerde gege-
vens over leveranciers en afnemers moet worden afgewezen. VET
heeft de naam van haar leverancier reeds genoemd en Gruno heeft
geen reden aangevoerd om te veronderstellen dat er nog andere,
door VET verzwegen leveranciers in het spel zouden zijn. Ten aan-
zien van haar afnemers heeft VET onweersproken gesteld dat zij
detaillist is en aldus vanzelfsprekend niet kan nagaan aan wie zjj
de Hong Kong jassen heeft verkocht.

g Ter verkrijging van de inlichtingen onder 6 en andere inlichtin-
gen en ter beproeving van een schikking zal een comparitie wor-
den gelast. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. Tussen-
tijds hoger beroep wordt uitgesloten zoals hieronder vermeld.

6. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

a. bepaalt dat partijen, vergezeld van hun advocaten, in het ge-
bouw van deze rechtbank te Arnhem, Walburgstraat 2, zullen ver-
schijnen om aan het hierbij tot rechter-commissaris benoemde lid
van deze kamer prof. mr A.A. Quaedvlieg inlichtingen over de
zaak te geven en om deze te laten onderzoeken of partijen het op
een of meer punten met elkaar eens kunnen worden, op een datum
en tijdstip in nader overleg tussen de procureurs en de enquétegrif-
fie op initiatief van Gruno vast te stellen binnen twee weken na de
uitspraak van dit vonnis.

b. Bepaalt dat bejde partijen dan vertegenwoordigd zullen zijn
door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens be-
voegd is tot het geven van inlichtingen en tot het aangaan van een
schikking hetzij tot een en ander speciaal schriftelijk gevolmach-
tigd is.

¢. Verzoekt tijdige toezending van de stukken als hierboven onder
5/.6 bedoeld.

d. Houdt iedere verdere beslissing aan.

e. Bepaalt dat van dit vonnis geen hoger beroep mogelijk is dan te-
gelijk met dat tegen het eindvonnis.

(De zaak is tenslotte geschikt. Red.)

Noot

1. Niet zelden bezorgen de vorderingen tot schadevergoe-
ding en winstafdracht wegens inbreuk op intellectuele ei-
gendomsrechten de daarbij betrokken partijen de nodige
hoofdbrekens. Mogelijkerwijs zijn zij er ook de oorzaak
van geweest dat op het tussenvonnis van de Rb. Arnhem
d.d. 29 april 1993 inzake de inbreuk door veT op het au-
teursrecht van Gruno op een drietal jassen nog steeds geen
vervolg gekomen is.

2. Overeenkomstig de letterlijke tekst van art. 27a Aw vor-
dert Gruno zowel vergoeding van de door haar als gevolg
van de auteursrechtinbreuk geleden schade als afdracht van
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de door VET met de inbreuk genoten winst. De Rb. Arnhem
meent echter dat winstafdracht een punitief element bevat
en de vordering daartoe daarom slechts in vitzonderingsge-
vallen van inbreuk voor toekenning in aanmerking komt,
zoals bijvoorbeeld in het geval van piraterij. Aangezien veT
niet meer dan onachtzaamheid te verwijten valt (zie r.0. 3
en 4), ziet de Rb. Armnhem voor de toekenning van de vorde-
ring tot winstafdracht geen plaats.

De Rb. Arnhem meent dat de toekenning van winstafdracht
tevens gerechtvaardigd is, wanneer ‘de indruk bestaat dat
op andere wijze disproportioneel voordeel is getrokken van
de inbreuk.” Mogelijkerwijs doelt de Rb. Arnhem met deze
overweging op andere flagrante gevallen van inbreuk. Ook
in dergelijke gevallen waarin de inbreukmaker opzet of gro-
ve schuld verweten kan worden, lijkt de sanctie winstaf-
dracht namelijk geschikt de inbreukmaker in het vervolg
van dergelijke handelingen te weerhouden.

3. Ofschoon de winstafdracht-regeling van art. 274 Aw in
1989 werd ingevoerd met het oog op de bestrijding van pi-
raterij van auteursrechtelijk beschermde werken, vloeit de
beperking van het toepassingsgebied van winstafdracht tot
gevallen van piraterij uit deze bepaling niet voort, even
daargelaten de vraag welke gevallen van inbreuk tot het be-
grip ‘piraterij’ moeten worden gerekend. De beslissing van
de Rb. Amhem om het toepassingsgebied van de sanctie
winstafdracht te beperken tot bijzondere gevallen, zoals pi-
raterij, is echter in overeenstemming met in de literatuur te
vinden opvattingen van Gerbrandy, Auteursrecht in de stei-
gers, Arnhem 1992, blz. 72; Brinkhof in zijn noot onder
Rb. Amsterdam 6 november 1991, Big 1993, blz. 264 en on-
dergetekende in Molengrafica 1991, blz. 275 en Informatie-
recht/am1 1992/7, blz. 134. Het is echter onduidelijk waarop
die beperking kan worden gestoeld. Een bepaling zoals art.
6:163 Bw (relativiteitsvereiste) ten aanzien van winstaf-
dracht ontbreekt namelijk.

Evenmin is deze beperking terug te voeren op een discretio-
naire bevoegdheid van de rechter. Een discretionaire be-
voegdheid — vergelijkbaar met die vervat in de artikelen 43
lid 3 row, 17 1id 2 Tvew en ontwerp-artikelen 70 Row en
13A lid 4 Bmw — heeft de wetgever de rechter met art. 27a
Aw niet willen verschaffen. De in het oorspronkelijke ont-
werp van art. 27a Aw opgenomen bevoegdheid van de rech-
ter om uitsluitend tot schadevergoeding te veroordelen
werd met opzet geschrapt omdat de wetgever vreesde dat
deze bevoegdheid ertoe zou leiden dat de rechter de vorde-
ring tot winstafdracht zou afwijzen wanneer de inbreukma-
ker — mede dankzij diens bijzondere verdienste — een hoge
winst had gerealiseerd, een situatie die de wetswijziging nu
juist beoogde te bestrijden [Bijl. Hand. I1 1987-1988, 19
921, blz. 4-5: (Nota n.a.v. eindverslag) en Bijl. Hand. II
1987-1988, 19 921, nr. 11 (Amendement Koetje)]. Even-
wel is het wel vaker voorgekomen dat de rechter zich niet
gehinderd ziet de toewijzing van een vordering tot winstaf-
dracht bij inbreuk op auteursrecht afhankelijk te stellen van
zijn billijkheidsoordeel (Zie Pres. Rb. 1 november 1990, 1Er
1991, 11; BIE 1992, 222 (Wirrel Warrel Puzzel); Rb. Am-
sterdam 6 november 1991, 1Er 1992, 80; Informatierecht/
am1 1992/2, 39, BiE 1993, 264, m.n. Br. (ppxa/Tested De-

sign).

4.Inr.0. 5 geeft de Rb. Arnhem aan voornemens te zijn de
schade van Gruno te begroten op de winst van Ve indien

INFORMATIERECHT/AM] OKTOBER 1994 NR §



de door VET genoten winst als een redelijke maatstaf kan
worden beschouwd voor de door Gruno realiter gederfde
winst. Mogelijkerwijs doelt de Rb. Arnhem hier op de toe-
passing van art. 6:104 w. Een dergelijke toepassing van
art. 6:104 Bw strookt met de daaraan recentelijk door de
Hoge Raad 24 december 1993, rvDw 1994, 17 inzake
Waeyen/Naus gegeven uitleg. Anders dan de A-G De Vries
Lentsch-Kostense suggereerde (zie Conclusie rvbw 1994,
C 17), sluit de Hoge Raad met deze uitspraak kort dat naar
zijn opvatting art. 6:104 Bw zich ook niet in andere dan
overgangsrechtelijke situaties mag ontpoppen tot een alge-
mene winstafdracht-regeling sui generis, zoals die vervat in
art. 27a Aw: ‘Artikel 6:104 geeft niet aan degene jegens
wie onrechtmatig is gehandeld of wanprestatie is gepleegd,
een "vordering tot winstafdracht" (...). Het artikel vormt
een uitwerking voor een bijzonder geval van de algemene
regel van art. 6:97. Deze wijze van begroting komt neer op
een vorm van abstracte schadeberekening (...). Indien in het
gegeven geval in het geheel geen schade is geleden, is de
weg naar de toepassing van art. 6:104 afgesneden (...).
Voor zover art. 6:104 Bw ook naar het recht van v6ér 1 janu-
ari 1992 een goede maatstaf oplevert voor de reéel geleden
schade komt aan dit artikel onmiddellijke werking toe
[curs. TD].” Daar de winst van een inbreukmaker zelden
maatgevend zal zijn voor de schade c.q. de gederfde winst
van de aanspraakgerechtigde — ieder bedrijf heeft immers
zijn eigen cultuur en kostprijs — is het maar de vraag of art.
6:104 Bw de partijen in het onderhavige geschil uitkomst
zal bieden.

5. Wellicht doelde de Rb. Amhem in r.0. 5 echter niet op de
begroting van Gruno’s schade ter hoogte van de winst van
VET, maar op de regelmatig in de rechtspraak toegepaste ab-
stracte schadeberekeningsmethode om de gederfde winst
wegens debietsgemis te begroten op een deel van de kwanti-
teit afzet van veT, vermenigvuldigd met de netto-winst die
Gruno met de afzet van haar jassen in plaats van die van
VET zou hebben gerealiseerd. Afhankelijk van factoren zo-
als de mate van overeenstemming, kwaliteitsverschillen tus-
sen de jassen, merkgebondenheid en distributiekanalen, zal
dat deel groter of kleiner zijn. Zie de rechtspraak genoemd
in Schadevergoeding (Deurvorst), art. 96 aant. 96 en
Spoor/Verkade, Auteursrecht, Deventer 1993, blz. 410.

6. Nadeel van deze methode is voor Gruno dat zij de rech-
ter gegevens aangaande haar netto-winstmarge moet ver-
schaffen. Mogelijkerwijs geeft zij met een dergelijke open-
baarmaking ook bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke
gegevens prijs. Dit nadeel kan worden verzacht door Gruno
in plaats van een vergoeding wegens een dergelijk debiets-
verlies ten gunste van VET een redelijke vergoeding toe te
kennen voor het ongeoorloofd gebruik door veT van de in
Gruno’s auteursrecht verankerde bevoegdheid deze jassen
met uitsluiting van anderen te verkopen. Die vergoeding
zou een bepaald percentage van vET’s omzet kunnen bedra-
gen. Aldus ontkomt Gruno tevens aan mogelijke verweren
van veT dat Gruno geen debiet is ontgaan, zij geen winst
heeft gederfd of een conditio-sine-qua-non-verband tussen
de inbreuk en de gederfde winst ontbreekt.

De vordering tot de voldoening van deze gebruiksvergoe-'
ding dient m.i. niet te worden beschouwd als een vordering
tot vergoeding van de door Gruno geleden schade, maar als
een op de ongerechtvaardigde verrijking gestoelde vorde-

INFORMATIERECHT/AMI OKTOBER 1994 NR 8

ring (art. 6:212 Bw). Aangezien een dergelijke vordering in
beginsel kan worden gecumuleerd met vorderingen, geba-
seerd op andere grondslagen (zoals de op onrechtmatige
daad gebaseerde vordering tot schadevergoeding), kan
Gruno naar mijn mening naast deze vergoeding tevens aan-
spraak maken op vergoeding van schadeposten als waarde-
vermindering en kosten. Zie nader de dissertatie van onder-
getekende: Schadevergoeding, voldoening van een redelijke
gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intel-
lectuele eigendomsrechten, Kluwer-Deventer 1994, blz.
149 ewv.

T.E. Deurvorst



