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b) gegeven aanwijzingen ook tot resultaat hebben dat
de slagzin niet behoeft te worden vrijgehouden op
grond van sub ¢ in die omstandigheden ligt het im-
mers niet voor de hand dat de concurrenten eenzelfde
slagzin zullen hanteren. Slagzinnen als “Mehr far Thr
Geld”® en “Safety First” zullen daarom noch de toets
onder ¢, noch die onder b doorstaan.!

PJ.M. Steinhauser

AUTEURSRECHT

Nr. 16
Rechtbank Amsterdam, 7 mei 2008
Bg 8607, NJL BL 4414

(Sweaters)
Mr. Rombouts

G-Star International B.V,, eiseres, procureur mr. M.R.
de Zwaan,

tegen

Cool Cat Nederland B.V,, gedaagde, procureur mr. EB.
Falkena

Samenvatting

Art. 270 Aw

Berekening winstafdracht en schadevergoeding

Het algemene bedrijfsresultaat of algemene netto winst-
percentage van een voorgaand jaar kan niet als uitgangs-
punt dienen bij de berekening van de voor afdracht in aan-
merking komende netto winst. Op de netto omzet dienen in
mindering te strekken vaste dan wel variabele kosten die
betrekking hebben op de productie en verkoop van de in-
breukmakende sweaters. Kosten die met de inbreuk niets
van doen hebben en die ook zonder de inbreuk zouden zijn
gemaakt dienen, behoudens een omslagpercentage (i.c.
48,8 %) per product buiten beschouwing te worden gela-
ten.

Aannemelijk is dat G-Star, in het geval dat de inbreuk ach-
terwege zou zijn gebleven, meer van haar eigen sweaters
zou hebben verkocht. De rechthank schat het aantal dat in
dit geval van het eigen merk zou zijn verkocht op 15% van
het door Cool Cat verkochte aantal en vermenigvuldigt dit
met het bedrag aan netto winst van G-Star na belastingen
per G-Star sweater. Overige schade van G-Star onvoldoen-
de gesteld en feitelijk toegelicht.

Art.1019h Rv
Volledige proceskostenveroordeling ten bedrage van 125%
van de toegekende schadevergoeding.

GEA T-281/02

9 GEAT-88/06

10 Zie over deze materie ook T. Cohen Jehoram in ‘Het Benelux
merkenrecht in Buropees perspectief’ onder 4.3.3. Hij signaleert
reeds voorafgaand aan het onderhavige arrest dat het HvJ
liberaler lijkt te zijn dan de Nederlandse rechtspraak, zulks in
tegenstelling tot die in Belgié.
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Rechtbank Amsterdam
Vonnis van 7 februari 2007

2. De feiten
2.1. Op 21 juni 2005 heeft de heer R. Kahn namens Cool

Cat een onthoudingsverklaring getekend waarin, voor
zover relevant, is opgenomen:
“1. Cool Cat erkent (...) dat [G-Star] exclusief auteurs-
en merkrechthebbende is met betrekking tot het logo
afgebeeld op een vest, zoals weergegeven in bijlage 1
(verder ‘het ontwerp’) en dat Cool Cat inbreuk maakt op
het auteursrecht door het doen produceren, verkopen,
distribueren en verhandelen van sweaters van het merk
Cool Cat Street Sport zoals afgebeeld in Bijlage 2 met
een afbeelding die een overeenstemmende en verwar-
ringwekkende totaalindruk oplevert met het ontwerp.
(.0
6. Cool Cat zal ter finale kwijting binnen 25 dagen na
dagtekening van deze verklaring haar met de Cool
Cat sweater gemaakte netto-winst aan G-Star over-
dragen (...)".

2.2. Op enig moment hierna heeft Cool Cat aan G-Star
een bedrag overgemaakt van EUR 10.193,-, het door
Cool Cat becijferde bedrag aan netto winst behaald met
de verkoop van de Cool Cat sweater.

3. Het geschil

3.1. G-Star vordert — na vermeerdering van eis — dat de

rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar

bij voorraad:

1. bepaalt dat Cool Cat aansprakelijk is voor de door
haar veroorzaakte schade van G-Star ten gevolge
van de inbreuk op haar auteursrecht en Cool Cat ver-
oordeelt om naar keuze van G-Star de door G-Star
geleden schade, nader op te maken bij staat, te ver-
goeden, of indien deze hoger is, de door Cool Cat ten
gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen,
vermeerderd met rente;

2. Cool Cat veroordeelt tot betaling van de volledige
proceskosten op grond van artikel 14 van de Hand-
havingsrichtlijn 2004/48/EG.

3.2. Cool Cat voert verweer. Op de stellingen van par-
tijen wordt hierna, voor zover van belang, nader inge-
gaan.

4. De beoordeling

4.1. De rechtbank stelt voorop dat Cool Cat de inbreuk
op het auteursrecht van G-Star heeft erkend. Daarmee
staat haar aansprakelijkheid voor mogelijke schade van
G-Star vast. De vordering van G-Star kan in zoverre
derhalve worden toegewezen.

4.2. Cool Cat heeft zich op het standpunt gesteld dat
G-Star op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt
dat zij schade heeft geleden. De rechtbank volgt haar
daarin niet. Daartoe is van belang dat voor toewijzing
van een vordering tot vergoeding van schade op te ma-
ken bij staat vaste rechtspraak is dat de mogelijkheid
van schade aannemelijk is. Een inbreuk op een auteurs-
recht brengt een dergelijke mogelijkheid van schade al

haast automatisch met zich. Dit is ook het uitgangs-
punt van artikel 27a van de Auteurswet 1912 (hierna:
Aw). Daaraan doet niet af dat deze schade wellicht
moeilijk te schatten is, omdat bijvoorbeeld een ver-
kocht exemplaar van de Cool Cat sweater niet automa-
tisch een niet verkocht exemplaar van G-Star betekent,
zoals Cool Cat heeft aangevoerd.

4.3. De rechtbank ziet echter geen aanleiding de zaak te
verwijzen naar een aparte procedure voor berekening
van de hoogte van de schade. Artikel 612 van het Wet-
boek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) bepaalt dat
de rechter die een veroordeling tot schadevergoeding
uitspreekt, de schade in het vonnis begroot, voor zover
hem dit mogelijk is. Indien begroting in het vonnis niet
mogelijk is, spreekt hij een veroordeling uit tot schade-
vergoeding op te maken bij staat.

Bij de vraag of een verwijzing naar de schadestaatpro-
cedure is aangewezen geldt dat wanneer het de rechter
onmogelijk is om de schade vast te stellen, noch langs
de weg der gewone bewijsmiddelen, noch ex aequo et
bono, hij de zaak kan verwijzen naar de schadestaat-
procedure. In het onderhavige geval is daarvan nog niet
gebleken. Daartoe is van belang dat, zoals Cool Cat aan-
voert, het inmiddels geruime tijd geleden is dat de Cool
Cat sweaters zijn verkocht en dat eventuele schade van
G-Star zich inmiddels zal hebben moeten voorgedaan.

4.4. De rechtbank zal G-Star in de gelegenheid stellen
zich bij akte uit te laten over de hoogte van de door
haar gestelde schade. In die akte zal zij eveneens een
nadere toelichting dienen te geven op haar bezwaren
tegen de berekening van de netto winst door Cool Cat,
nu de door haar overlegde berekening op dit punt zon-
der nadere toelichting onvoldoende is. Zij zal daarbij
tevens (nader) kunnen ingaan op de vraag welke bere-
keningsmethode dient te worden gebruikt en haar ar-
gumenten daartoe.

4.5. Iedere verdere beslissing, waaronder de beslissing
omtrent de vordering tot vergoeding van de volledige
proceskosten, zal worden aangehouden.

Rechtbank Amsterdam
Vonnis van 3 oktober 2007

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank volhardt in hetgeen is overwogen en
beslist bij tussenvonnis van 7 februari 2007 (hierna: het
tussenvonnis).
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2.2. Bij genoemd tussenvonnis heeft de rechtbank over-
wogen dat vaststaat dat Cool Cat aansprakelijk is voor
door G-Star geleden schade als gevolg van de door Cool
Cat gepleegde inbreuk opde auteursrechten van G-Star
(rechtsoverweging 4.1 van het tussenvonnis). De recht-
bank heeft voorts overwogen dat voldoende aanneme-
lijk is dat G-Star schade heeft geleden als gevolg van de
auteursrechtinbreuk door Cool Cat (rechtsoverweging
4.2). Vervolgens heeft de rechtbank G-Star in de gele-
genheid gesteld zich bij akte uit te laten over de hoogte
van de door haar gestelde schade, en een nadere toe-
lichting te geven op haar bezwaren tegen de berekening
van de netto winst door Cool Cat. Voorts is G-Star in de
gelegenheid bij akte beargumenteerd in te gaan op de
vraag welke berekeningsmethode dient te worden ge-
hanteerd (zie rechtsoverweging 4.4).

2.3. G-Star is bij akte na comparitie nader ingegaan op
haar eigen schade en heeft daarnaast haar bezwaren te-
gen de wijze waarop Cool Cat haar met de inbreuk behaal-
de winst heeft berekend toegelicht. Cool Cat heeft hier-
tegen bij antwoordakte gemotiveerd verweer gevoerd.

2.4. De rechtbank stelt voorop dat krachtens artikel 27a
lid 1 van de Auteurswet 1912 (AW) naast de schadever-
goeding ook aanspraak gemaakt kan worden op de ten
gevolge van inbreuk genoten netto winst. G-Star kan
echter niet meer dan een bedrag gelijk aan het hoogste
van deze bedragen vorderen. Daarnaast maakt G-Star
aanspraak op vergoeding van andere schade. Dienaan-
gaande wordt reeds thans opgemerkt dat het in begin-
sel wel mogelijk is naast gederfde winst of winstaf-
dracht aanspraak te maken op vergoeding van overigens
geleden schade, voor zover daartoe voldoende is ge-
steld en voor zover de schade is komen vast te staan.
Bij tussenvonnis heeft de rechtbank reeds overwogen
dat aannemelijk is dat G-Star enige schade ten gevolge
van de auteursrechtinbreuk heeft geleden. Daarnaast
heeft G-Star ook bij akte na comparitie in voldoende
mate aannemelijk gemaakt dat zij in ieder geval enige
schade heeft geleden, bestaande uit gederfde winst
door ten gevolge van de inbreuk niet verkochte swea-
ters, waarmee de weg naar het toekennen van winstaf-
dracht openstaat.

Ter beantwoording van de vraag welk bedrag hoger is,
de gederfde winst van G-Star dan wel de met de inbreuk
door Cool Cat behaalde netto winst, dienen in beginsel
eerst beide schadeposten te worden begroot.

de door Cool Cat met de inbreuk behaalde netto winst

2.5. In de eerste plaats verschillen partijen van mening
over de vraag welke berekeningsmethode dient te wor-
den gehanteerd bij het vaststellen van de door Cool Cat
behaalde netto winst. In dit verband betwist G-Star on-
dermeer de juistheid van (de wijze van berekening van)
het door Cool Cat begrote bedrag van EUR 10.193,- aan
door haar met de verkoop van de inbreukmakende
sweaters behaalde netto winst.

Met G-Star is de rechtbank van oordeel dat de door
Cool Cat gehanteerde berekeningswijze, die uitkomt op
voornoemd bedrag van EUR 10.193,-, niet kan worden
gevolgd. Als uitgangspunt bij het berekenen van de met

de inbreukmakende sweaters behaalde netto winst
(hierna: de netto winst) kan redelijkerwijs niet het al-
gemene bedrijfsresultaat en/of het algemene netto
winstpercentage van een bepaald jaar worden gehan-
teerd. Alleen de cijfers die betrekking hebben op de ver-
koop van de inbreukmakende sweaters dienen in aan-
merking te worden genomen. Voorts dient te worden
uitgegaan van de bedrijfsresultaat van het inbreukma-
kende jaar 2005, en kunnen de jaarcijfers van 2003 re-
delijkerwijs niet tot uitgangspunt dienen bij het bere-
kenen van de netto winst. Voorts dienen ook de op de
netto omzet in mindering te strekken vaste- dan wel
variabele kosten betrekking te hebben op de productie
en verkoop van de inbreukmakende sweaters. Kosten
die met de inbreuk niets van dien hebben en die ook
zonder de inbreuk zouden zijn gemaakt dienen, behou-
dens een eventueel omslagpercentage per product, bui-
ten beschouwing te worden gelaten. Dit impliceert an-
derzijds wel dat, anders dan G-Star betoogt, niet slechts
rekening moet worden gehouden met variabele kosten,
zodat in het hierna volgende ook niet van haar bereke-
ningen van de netto winst kan worden uitgegaan. Er
behoort te worden uitgegaan van het verschil tussen de
netto opbrengst minus het totaal aan de aan die op-
brengst toe te rekenen kosten, hetzij directe of indi-
recte, hetzij vaste of variabele kosten.

2.6. Bij het berekenen van de door Cool Cat behaalde
netto winst kan als onvoldoende betwist ervan worden
uitgegaan dat Cool Cat 10.313 inbreukmakende swea-
ters heeft ingekocht, waarvan zij 6.956 stuks heeft ver-
kocht tegen een verkoopprijs van EUR 25,- inclusief
19% btw. Daarmee heeft zij een bruto omzet van EUR
173.900,- en dus een netto winkelomzet van EUR
140.859,- behaald. Het niet verkochte aantal sweaters,
dat later is teruggehaald en is vernietigd, komt daar-
mee op 3.357 stuks.

Voorts gaat de rechtbank uit van een inkoopprijs van in
ieder geval EUR 6,14 per sweater, hetgeen volgens Cool
Cat de inkoopprijs is inclusief een opslagpercentage ter
dekking van kosten voor transport, invoerrechten en
agentencommissie in het Verre Oosten. Deze inkoop-
prijs wordt ook door G-Star in haar berekeningen ge-
hanteerd en komt de rechtbank niet onaannemelijk
hoog voor. De totale inkoopkosten komen daarmee in
ieder geval op 10.313 x EUR 6,14 = EUR 63.321,82. Bjj
het bepalen van de behaalde winst dient rekening te
worden gehouden met de omstandigheid dat Cool Cat
deze kosten ten aanzien van alle 10.313 ingekochte
sweaters heeft gemaakt.

2.7. Van het naar aanleiding van het vorenstaande ver-
kregen resultaat van EUR 77.537,18 (EUR 140.859 — EUR
63.321,82) dient voorts nog te worden afgetrokken te
betalen belasting (31,5%) alsmede eventueel andere (al-
gemene over de sweaters omgeslagen) kosten. Laatst-
genoemde kosten dienen volgens Cool Cat op 48,8% te
worden gesteld. Voorts dienen deze volgens Cool Cat te
wordenberekend over de totale nettoverkoopopbrengst
van alle 10.313 ingekochte sweaters, verminderd met de
inkoopprijs (EUR 6,14 per stuk) van alle 10.313 stuks.
Het gaat daarbij volgens Cool Cat om kosten als ver-
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tardief is behoeft daarmee bij gebrek aan belang geen
verdere bespreking,

2.13. ledere verdere beslissing zal worden aangehouden.

Rechtbank Amsterdam
Vonnis van 7 mei 2008

2.2. Inrechtsoverweging 2.4 van het tussenvonnis heeft
de rechtbank overwogen dat, ter beantwoording van de
vraag welk bedrag hoger is, de gederfde winst van G-
Star dan wel de met de inbreuk door Cool Cat behaalde
netto winst, eerst allebei deze bedragen dienen te wor-
den vastgesteld. De rechtbank heeft vervolgens de door
G-Star gederfde winst vastgesteld op EUR 14.662, 91
(rechtsoverweging 2.10).

2.3. Ten aanzien van de door Cool Cat met de inbreuk
behaalde netto winst heeft de rechtbank in rechtsover-
weging 2.5 van het tussenvonnis voorop gesteld dat als
uitgangspunt bij het berekenen van de met de inbreuk-
makende sweaters behaalde netto winst redelijkerwijs
niet het algemene bedrijfsresultaat en/of het algemene
netto winstpercentage van een bepaald jaar kan wor-
den gehanteerd. Alleen de cijfers die betrekking heb-
ben op de verkoop van de inbreukmakende sweaters
dienen in aanmerking te worden genomen. Voorts
dient te worden uitgegaan van het bedrijfsresultaat
van het inbreukmakende jaar 2005, en kunnen de jaar-
cijfers van 2003 redelijkerwijs niet tot uitgangspunt
dienen bij het berekenen van de netto winst. Voorts
dienen ook de op de netto omzet in mindering te strek-
ken vaste- dan wel variabele kosten betrekking te heb-
ben op de productie en verkoop van de inbreukmaken-
de sweaters. Kosten die met de inbreuk niets van doen
hebben en die ook zonder inbreuk zouden zijn gemaakt,
dienen, behoudens een eventueel omslagpercentage
per product, buiten beschouwing te worden gelaten.
Dit impliceert anderzijds wel dat, anders dan G-Star
betoogt, niet slechts rekening moet worden gehouden
met variabele kosten, zodat in het hierna volgende ook
niet van haar berekeningen van de netto winst kan
worden uitgegaan. Er behoort te worden uitgegaan van
het verschil tussen de netto opbrengst minus het totaal
aan de aan die opbrengst toe te rekenen kosten, hetzij
directe of indirecte, hetzij vaste of variabele kosten.

2.4. Vervolgens heeft de rechtbank geoordeeld dat van
een netto winkelomzet van EUR 140.859,- dient te wor-
den uitgegaan (rechtsoverweging 2.6) en dat hiervan in
ieder geval de inkoopkosten ad EUR 63.321,82 dienen te
worden afgetrokken, hetgeen resulteert in EUR
77.537,18 (rechtsoverweging 2.7). Voorts heeft de recht-
bank bepaald dat van dit bedrag nog dient te worden
afgetrokken te betalen belastingen ad 31,5%, de vernie-
tigingskosten en eventuele andere (algemene over de
sweater omgeslagen) kosten die volgens Cool Cat 48,8%
bedragen.

2.5. Cool Cat is vervolgens bij tussenvonnis in rechts-
overweging 2.8 in de gelegenheid gesteld de vernieti-
gingskosten en de berekening van het opslagpercenta-

ge van 48,8% nader toe te lichten en met bewijsstukken
te onderbouwen, waarbij zij eveneens dient te onder-
bouwen dat deze kosten aan het product zijn toe te re-
kenen zoals overwogen in rechtsoverweging 2.5 van
het tussenvonnis.

2.6. Cool Cat heeft daarop bij akte de vernietigingskos-
ten nader gespecificeerd op EUR 250,- onder overleg-
ging van bewijsstukken. Daarnaast heeft Cool Cat, on-
der overlegging van het jaarverslag 2006 waarvan deel
uit maakt de op pagina 14 weergegeven winst- en ver-
liesrekening waarop op de rechterzijde de cijfers over
2005 zijn te zien, de kostenopslag van 48,8% aldus toe-
gelicht dat zij de totale bedrijfskosten over 2005 ad
EUR 66.989,- heeft afgezet tegen de totale netto op-
brengst van 2005 ad EUR 137.087,-. Op pagina 22 tot en
met 24 van de bij akte na tussenvonnis door Cool Cat
overlegde productie 3 zijn de bedrijfskosten nader in
(sub)posten gespecificeerd.

G-Star heeft hiertegen verweer gevoerd bij antwoord-
akte.

2.7. De rechtbank overweegt als volgt.

Anders dan G-Star betoogt, kunnen de door Cool Cat
opgevoerde, inhoudelijk niet door G-Star betwiste, to-
tale algemene bedrijfskosten over het jaar 2005 worden
meegenomen bij de vraag naar de aan de opbrengst van
de inbreukmakende sweaters toe te rekenen kosten. Bij
tussenvonnis was immers reeds overwogen dat ook al-
gemene kosten, die niet in een direct verband staan tot
de inbreukmakende sweaters via een omslagpercentage
per product in aanmerking genomen kunnen worden.
Een onderneming met de omvang van die van Cool Cat
moet immers ook aanzienlijke algemene kosten ma-
ken, zoals personeelskosten en de kosten van bijvoor-
beeld (onderhoud van) winkels, ten einde haar produc-
ten, waaronder ook de inbreukmakende sweaters, te
kunnen verkopen en de onderneming draaiende te
houden.

Ook het via een omslagpercentage toerekenen van vas-
te kosten, zoals huisvestings- en personeelskosten,
wordt in dit geval dan ook redelijk geacht.

Voorts heeft Cool Cat kunnen volstaan met overleg-
ging van de geconsolideerde jaarrekening, die voorzien
is van een goedkeurende accountantsverklaring, en is
het overleggen van nadere onderliggende administra-
tieve bescheiden niet nodig, temeer nu G-Star geen in-
houdelijk verweer heeft gevoerd tegen de gespecificeer-
de bedrijfskosten.

De rechtbank acht het door Cool Cat genoemde om-
slagpercentage van 48,8% met de door haar overlegde
bewijsstukken dan ook voldoende onderbouwd, zodat
in het hierna volgende van dit percentage zal worden
uitgegaan.

2.8. Ten aanzien van de vernietigingskosten zal van het
door Cool Cat gespecificeerde, niet door G-Star betwis-
te bedrag van EUR 250,- worden uitgegaan.

2.9. Het vorenstaande resulteert in de volgende door
Cool Cat, met de inbreukmakende sweaters behaalde
netto winst:
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resultaat als genoemd onder 2.4 EUR 77.537,18

minus algemene omgeslagen kosten

EUR 8.739.,19
(48,8% van EUR 140.859,-)
levert op de bruto winst EUR 8.797,99
minus belasting EUR 2.771.37
(31,5% van EUR 8.797,99)
levert op een netto winst van EUR 6.026,62
minus de vernietigingskosten EUR 250,00

aan de sweaters toe te rekenen winst EUR 5.776,62

2.10. Aangezien het bedrag aan door G-Star gederfde
winst het bedrag aan door Cool Cat met de inbreukma-
kende sweater behaalde netto winst overschrijdt, wordt
ervan uitgegaan dat G-Star aanspraak maakt op eerst-
genoemd bedrag. Nu Cool Cat reeds een bedrag van EUR
10.193,- aan G-Star heeft betaald, resteert daarmee een
bedrag van EUR 4.469,92 (EUR 14.662,92 minus EUR
10.193,-) waarop G-Star thans nog aanspraak kan ma-
ken. Het gevorderde is in zoverre ook toewijsbaar, te
vermeerderen met de wettelijke hierover vanaf 6 april
2005, de datum waarop G-Star Cool Cat voor het eerst
inzake de inbreuk heeft aangeschreven en heeft gesom-
meerd en vanaf welke datum Cool Cat jegens G-Star in
verzuim verkeert, alsmede vermeerderd met wettelijke
rente over de hoofdsom en de tot aan de dagvaarding
verschenen rente zoals bij dagvaarding gevorderd.

2.11. Bij tussenvonnis is reeds overwogen dat overige
door G-Star geleden schade niet is komen vast te staan
(zie rechtsoverweging 2.11).

2.12. Cool Cat zal als de overwegend in het ongelijk ge-
stelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.
Hierbij worden de volledige kosten als bedoeld in arti-
kel 1019h Rv toegewezen, aangezien hier, anders dan
Cool Cat meent, wel degelijk sprake is van een vorde-
ring van G-Star in het kader van handhaving van de
rechten van intellectuele eigendom in gevolge de Au-
teurswet 1912. Dat de discussie niet gaat over de vraag
of er sprake is van een inbreuk, maar zich beperkt tot
de vraag of er (aanvullende) schade is geleden ten ge-
volge van de inbreuk, doet hieraan niet af. Verder gaat
de rechtbank voorbij aan de stelling van Cool Cat, wat
hier verder ook van zij, dat zij te goeder trouw is ge-
weest. Goede trouw maakt nog niet zonder meer dat de
billijkheid zich in dit geval tegen volledige proceskos-
tenveroordeling verzet.

Het door G-Star gevorderde totaalbedrag komt de
rechtbank verder redelijk en evenredig voor. Daarbij
wordt voorbij gegaan aan het verweer van Cool Cat met
betrekking tot de aan de akte vermeerdering van eis be-
stede tijd en aan het twee keer uitbrengen van de dag-
vaarding. Cool Cat heeft in dit verband nagelaten aan
te voeren wat dan volgens haar wel een redelijke tijds-
besteding voor deze werkzaamheden zou zijn geweest,
alsmede welke extra onnodige tijdsbesteding gedecla-
reerd is naar aanleiding van het twee keer uitbrengen
van de dagvaarding. Doorslaggevend wordt verder ge-
acht dat het totaal gevorderde bedrag de rechtbank niet
onredelijk voorkomt, waarbij wordt geconstateerd dat

Cool Cat zelf een hoger totaalbedrag aan gemaakte vol-
ledige proceskosten in deze zaak opvoert.

Het salaris procureur zal gezien de producties 12 en 18
van G-Star worden gesteld op EUR 19.547,99.

De totale kosten aan de zijde van G-Star worden der-
halve begroot op:

— kosten dagvaarding EUR 71,32

- vastrecht EUR 248,00
~ salaris procureur EUR 19.547.99
Totaal EUR 19.867,31

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. bepaalt dat Cool Cat aansprakelijk is voor de door
haar veroorzaakte schade ten gevolge van de inbreuk
op de auteursrechten van G-Star;

3.2. veroordeelt Cool Cat tot betaling aan G-Star van
EUR 4.469,92 (vierduizend vierhonderd negenenzestig
euro en tweeénnegentig eurocent), te vermeerderen
met de wettelijke rente hierover vanaf 6 april 2005 tot
aan de dagvaarding, te vermeerderen met de wettelijke
rente over de hoofdsom en de tot aan de dagvaarding
verschenen rente vanaf 30 mei 2006 tot aan de dag der
voldoening, met dien verstande dat voor zover rente
over rente wordt gevorderd deze slechts is verschuldigd
voor zover die wettelijke rente tenminste één jaar eer-
der is verschenen;

3.3. veroordeelt Cool Cat in de proceskosten, tot aan
deze uitspraak aan de zijde van G-Star begroot op EUR
19.867,31 (negentienduizend achthonderd zevenenzes-
tig euro en éénendertig eurocent);

3.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,;
Noot
Schadeberekening inbreukmakende sweaters

De invloed van de Handhavingsrichtlijn op de
schadepraktijk

Deze zaak speelt zich af voor, tijdens en na de imple-
mentatie van de Handhavingsrichtlijn, hierna “HRL” 1.
De vraag kan worden gesteld welke invloed deze richt-
lijn heeft gehad op de uitkomst van deze zaak, of wel-
licht had behoren te hebben

Gederfde winst = genoten winst?

Art. 13 HRL luidt, voor zover hier van belang:
Schadevergoeding
1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde
rechterlijke instanties op verzoek van de benadeel-
de partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs
had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten
de rechthebbende een passende vergoeding te beta-

1 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten (Publicatieblad van de Europese Unie L 157
van 30 april 2004).
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len tot herstel van de schade die deze wegens de in-
breuk heeft geleden.

De rechterlijke instanties die de schadevergoeding
vaststellen:

a) houden rekening met alle passende aspecten, zo-
als de negatieve economische gevolgen, waaronder
winstderving, die de benadeelde partij heeft onder-
vonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker
heeft genoten en, in passende gevallen, andere ele-
menten dan economische factoren, onder meer de
morele schade die de rechthebbende door de in-
breuk heeft geleden,

of ... [curs, TD]

Ingevolge dit artikel dient de rechter bij de vaststelling
van schadevergoeding rekening te houden met alle pas-
sende aspecten. De bedoeling is echter niet een verplich-
ting te introduceren om te voorzien in een niet-com-
pensatoire schadevergoeding, aldus de considerans.?
Vanouds wordt naar Nederlands recht bij het bepalen
van de schade uitgegaan van een vergelijking van de
vermogenssituatie waarin de benadeelde als gevolg van
de inbreuk verkeert, met de situatie waarin hij zonder
de inbreuk zou hebben verkeerd. Uitsluitend de con-
crete schade van de benadeelde is maatgevend voor de
te betalen schadevergoeding.? Het begrip schade is een
omlijnd begrip in het Burgerlijk Wetboek; het bestaat
uit de elementen geleden verlies, gederfde winst (art.
6:96 lid 1 BW), de kosten als bedoeld in art. 6:96 lid 2
BW. een toekomstige variant daarvan (art. 6:105 BW),
dan wel geleden of te lijden ander nadeel (art. 6:95 BW),
d.w.z. leed of gederfde levensvreugde

Bij het begroten van de schade is het de rechter inge-
volge art. 6:97 BW wel toegestaan ter verlichting van de
bewijsvoering te abstraheren van de feiten om tot een
redelijke schadebegroting te komen. In feite zal altijd
een zekere abstrahering plaatsvinden omdat niemand
met zekerheid kan zeggen wat in een hypothetisch ge-
val zou zijn gebeurd.

Gezien de letterlijke tekst van art. 6:97 BW ligt de grens
van de abstrahering daar waar niet meer gesproken kan
worden van het schatten van schade.

De rechtspraak laat zien dat de aan de rechter gegunde
vrijheid om de omvang van de schade te schatten soms
tot een grote onvoorspelbaarheid leidt van het bedrag
dat uiteindelijk wordt toegewezen.*

De woorden “passende aspecten” in art. 13 lid 1 HRL
impliceren dat rekening mag worden gehouden met
factoren die buiten de benadeelde liggen. Art. 13 1id 1
vermeldt als factor: “de onrechtmatige winst die de in-
breukmaker heeft genoten”.

De gegevens uit de zaak G-Star/Cool Cat illustreren
evenwel dat de onrechtmatige winst die Cool Cat heeft
genoten, niet maatgevend is voor de gederfde winst

HRL, overweging 26.

3 HR18januari 2002, NJ 2002, 168 (Interplant).

4  Ziebijv. HR 15 november 1996, NJ 1998, 314 m.nt.Grosheide
(Rummikub), HR 26 juni 1998, Mediaforum 1998, p. 230 m.nt.
Deurvorst (Exota).

van G-Star. De genoten winst (ca EUR 6.000) bedraagt
minder dan de helft van de gederfde winst (ca EUR
15.000). Hoe valt dat verschil te verklaren?

Allereerst bestaat er verschil in de identificatiemethode
van het bestaan van genoten winst en die van gederfde
winst. Waar de genoten winst wordt geidentificeerd
door twee feitelijke situaties met elkaar te vergelijken,
wordt het bestaan van gederfde winst vastgesteld door
een vergelijking te maken tussen een feitelijke vermo-
genssituatie en een hypothetische vermogenssituatie.
Het bestaan van genoten winst wordt vastgesteld door
de vermogenssituatie van voor en die van na de inbreuk
met elkaar te vergelijken. Het bestaan van gederfde
winst wordt vastgesteld door de vermogenssituatie van
na de inbreuk te vergelijken met de situatie zoals die zou
zijn geweest indien de inbreuk niet had plaatsgehad.
De stelling van Cool Cat dat de door haar in 2005 genoten
winst aan de hand van haar jaarcijfers uit het verleden
(uit 2003) kon worden vastgesteld, was dan ook tever-
geefs. De rechter wees dit van de hand; alleen de cijfers
die betrekking hadden op de verkoop van de inbreukma-
kende sweaters in 2005 moesten in aanmerking worden
genomen,; uitgegaan diende te worden van het netto be-
drijfsresultaat van 2005, na aftrek van BTW.

Het vaststellen aan de hand van algemene bedrijfsresul-
taten uit eerdere jaren zou overigens weer wel van dienst
kunnen zijn geweest bij de vaststelling van het bestaan
van de schadepost gederfde winst. Gederfde winst be-
treft immers de winst die de benadeelde naar alle waar-
schijnlijkheid zou hebben behaald. De door G-Star gele-
den schade had dus wel vastgesteld kunnen worden door
bijvoorbeeld de winst uit 2003 met die van 2005 te ver-
gelijken, wanneer dit verschil een redelijke indicatie had
gevormd voor de in concreto geleden schade.®

De rechtbank was overigens van mening dat de enkele
inbreuk op auteursrecht de mogelijkheid van schade van
G-Star haast automatisch meebracht, hetgeen volgens
de heersende leer voor haar voldoende was om een
schadestaat te bevelen.® Vervolgens besloot de rechter
echter de schade meteen — in dezelfde procedure - te
begroten. Voor zover de rechtbank bedoelde te zeggen
dat de enkele inbreuk haast automatisch meebrengt
dat schade is geleden, is dit niet juist. Zo had bijvoor-
beeld vernietiging van alle inbreukmakende sweaters
van Cool Cat, voordat deze in de winkels lagen, de
winstderving van G-Star kunnen voorkomen.?

Ten tweede geschiedt de begroting van genoten winst
op een andere wijze dan die van gederfde winst. Bij de
begroting van genoten winst worden alle kosten ~ het-
zij vast of variabel, hetzij direct of indirect - in minde-
ring gebracht op de netto omzet, voor zover deze be-
trekking hebben op de productie en verkoop van de
inbreukmakende sweaters. Eventueel kan een extra
omslagpercentage (d.w.z. een kostenpercentage) per
inbreukmakend product in mindering worden gebracht

5 Zienoot Grosheide HR 15 november 1996, NJ 1998, 314
(Rummikub).

6  Schadevergoeding (Lindenbergh) art. 97 aant. 42.

7 Vgl HR 18 januari 2002, NJ 2002, 168 (Interplant).
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voor zover toe te rekenen aan de met de inbreuk be-
haalde opbrengst.

Zo stelde de rechter de netto winkelomzet op EUR
140.859 (6.956 stuks tegen een verkoopprijs van EUR
25 per stuk (173.900) waarop de BTW in mindering
werd gebracht (EUR 140.859).% De rechtbank ging ver-
volgens uit van een inkoopprijs van EUR 6,14 per in-
breukmakende sweater. Deze omvatte tevens een op-
slagpercentage voor transport, invoerrechten en
agentencommissie in het Verre Oosten. De inkoopkos-
ten van alle inbreukmakende sweaters bedroegen:
10.313 X EUR 6,14 = EUR 63.322. Deze kostenpost om-
vatte dus ook de kosten van de 3.357 sweaters die Cool
Cat had ingekocht maar moest vernietigen.

Van deze opbrengst trok de rechter nog eens af de be-
lasting (31,5%) en een — m.i. zeer hoog - algemeen om-
slagpercentage van 48,8% over de totale omzet ex BTW
vanwege vervoer, opslag en verdeling, transport naar
de winkels, uitladen en in de winkels leggen, huisves-
ting en personeelskosten. Tevens kon Cool Cat de ver-
nietigingskosten ad EUR 250 in mindering brengen op
de netto omzet. De genoten winst viel laag uit, zelfs
lager uit dan Cool Cat aanvankelijk had ingeschat. Een
belangrijke oorzaak lag in het feit dat de totale kosten
mede die de onverkochte (en later vernietigde) swea-
ters omvatten, bijna een derde van het totaal.

Bij de begroting van gederfde winst wordt een schatting
gemaakt van de kans dat de kopers van de sweater van
Cool Cat de sweater van G-Star hadden gekocht in het
hypothetische geval dat Cool Cat geen inbreuk had ge-
pleegd en de winst die G-Star in dat geval zou hebben
behaald. Dit doet de rechter aan de hand van de formu-
le: verkochte Cool Cat sweaters, vermenigvuldigd met
de winstmarge van G-Star, vermenigvuldigd met de
kans dat het publiek in plaats van een Cool Cat-sweater
een G-Star-sweater had gekocht. De verkochte aantal-
len bedroegen volgens de rechtbank 6.596 stuks®; de
niet betwiste netto winst na belastingen was EUR 14,82
per product. De kans dat G-Star haar sweater in plaats
van een Cool Cat sweater zou hebben verkocht stelt de
rechter op 15%. De rechter schatte deze kans aanzienlijk
lager in dan G-Star vanwege de hogere prijs en positio-
nering van de producten van G-Star, het feit dat de Cool
Cat-sweater het merk G-Star niet voerde en de G-Star
klanten doorgaans meer merkbewust zijn. Het publiek
overlapt elkaar slechts deels, aldus de rechter.

Kortom, niet alleen de identificatie maar ook de begro-
ting van genoten winst en gederfde winst verlopen via
een verschillend traject. Dat traject hangt uiteraard sa-
men met de aan de methodes verbonden doelstellin-
gen.t0

Niet goed denkbaar is derhalve dat de genoten winst
van Cool Cat een passend aspect had kunnen zijn bij de
begroting van de door G-Star geleden schade. De Ne-
derlandse wetgever heeft de woorden ‘passende aspec-

8  Volgens mijn berekening: EUR 146.134.

g  Eerder wordt genoemd: 6.956.

10 Zie o.m. Intellectuele Eigendom Commentaar (Deurvorst) art.
27a aant. 1, 10 en 19.

ten’ van art. 13 HRL overigens niet overgenomen in de
verschillende nationale wetsbepalingen betreffende
schadevergoeding bij inbreuk op intellectuele eigen-
dom. De Benelux wetgever heeft dat wel gedaan in de
artt. 2.21 en 3.127 BVIE.

Forfaitaire vergoeding

Het tweede deel van art. 13 1id 2 HRL luidt:
[De rechterlijke instanties die de schadevergoeding
vaststellen:]
b) kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder
a), in passende gevallen de schadevergoeding vast-
stellen als een forfaitair bedrag, op basis van ele-
menten zoals ten minste het bedrag aan royalty’s of
vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien
de inbreukmaker toestemming had gevraagd om
het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te
gebruiken.

Nieuw is de door de richtlijn ingegeven mogelijkheid
om, als alternatief voor de vergoeding van concrete
schade een forfaitair bedrag vast te stellen waarbij een
hypothetische gebruiksvergoeding slechts een mini-
mum is. Als alternatief, bijvoorbeeld indien de feitelijke
schade moeilijk te bepalen is, kan het bedrag van de
schadevergoeding worden afgeleid uit elementen als
het bedrag aan royalty’s of vergoedingen dat verschul-
digd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestem-
ming had gevraagd om het intellectuele eigendoms-
recht te gebruiken.

Ook hier geldt dat het niet de bedoeling is te voorzien
in een niet-compensatoire schadevergoeding. De be-
doeling is een schadeloosstelling mogelijk te maken die
op een objectieve grondslag berust, waarbij tevens re-
kening wordt gehouden met de kosten van de recht-
hebbende, bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek,
aldus de considerans.!*

In de rechtspraak is een aantal gevallen te vinden waar-
in de rechter bij inbreuk een gebruiksvergoeding heeft
toegekend, ongeacht de vraag of de door inbreuk bena-
deelde een licentie zou hebben verleend in het hypo-
thetische geval dat de inbreukmaker hem daarom voor-
af had gevraagd.’ Zo is een in de branche gebruikelijke
licentievergoeding toegekend, verhoogd met een op-
slag in verband met de ernst van de schending.*®
Daarmee valt de vergoeding naar mijn mening buiten
de wettelijke definitie van het begrip ‘schade’ van art.
6:96 BW.

Het is de vraag of de implementatie van deze bepaling
in de verschillende wetten inzake de intellectuele ei-
gendom ! thans ruimte laat voor toewijzing van een
forfaitaire vergoeding in de gevallen dat geen concrete
schade is geleden. Zou de benadeelde in het arrest In-

11 HRL, overweging 26.

12 Schadevergoeding (Deurvorst) aant. g7-98 bij art. 6:96 BW.

13 Vgl. Rb. Arnhem 7 februari 2002, AMI 2002, p. 23 m.nt.
Deurvorst en Rb. Breda 25 oktober 2006, Computerrecht 2007, 47
m.nt. Deurvorst, IER 2007, 24.

14 Ziebijv. art. 27 lid 2 Aw, 70 lid 5 ZZP.



terplant' naar het thans geldende recht wel aanspraa
kunnen maken op een forfaitaire vergoeding, ook a
waren alle inbreukmakende rozen vernietigd? Volgen
de letterlijke tekst van art. 70 lid 5 ZZP staat die moge
lijkheid nu wel open.

G-Star heeft nagelaten aanspraak te maken op een for
faitaire vergoeding. Uitgaande van een niet ongebrui
kelijk licentiepercentage in de textielbranche van 1 t/rr
5% van de bruto-omzet (corresponderend met EUF
1.739 t/m 8.695) ¢ was dit begrijpelijk..

Winstafdracht
Lid 2 van art. 13 van de HRL luidt:
De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke in-
stanties invordering van winsten of betaling van
een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen
gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet
redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk
pleegde.
Voor wat betreft winstafdracht heeft de Nederlandse
wetgever ervoor gekozen de hier te lande reeds be-
staande winstafdrachtregelingen niet aan te passen
overeenkomstig de optionele bepaling van art. 13 lid 2
HRL. De winstafdrachtregelingen zouden reeds vol-
doen en het toewijzen van schadevergoeding of winst-
afdracht, ook bij afwezigheid van schuld, zou volgens
de wetgever niet passen bij de hier te lande geldende
uitgangspunten dat er slechts sprake is van aansprake-
lijkheid bij onrechtmatige daad indien deze de dader
kan worden toegerekend.??

In de zaak G-Star/Cool Cat heeft de rechter gebruik ge-
maakt van de winstafdrachtregeling van art. 27a Aw,
welke reeds van 1989 dateert. Dat wil overigens niet
zeggen dat de inhoud, omvang en gevolgen van de rege-
ling sindsdien onveranderd zijn gebleven.’® Geheel
conform gangbare jurisprudentie kan de genoten winst
niet met de geleden schade worden gecumuleerd vol-
gens de rechtbank.’® Anders dan de letterlijke tekst van
art. 27a Aw doet vermoeden, moest G-Star kiezen uit
hetzij de genoten winst van Cool Cat (ca EUR 6.000)
hetzij haar gederfde winst (ca EUR 15.000).

Volledige proceskostenveroordeling

Terwijl G-Star onder het oude recht waarschijnlijk ge-
noegen had moeten nemen met een geliquideerde pro-
ceskostenveroordeling van ca EUR 2.000, ontvangt zij
thans ongeveer het tienvoudige.

De magere uitkomst van de actie van G-Star tot schade-
vergoeding en winstafdracht had deze procedure nauwe-
lijks kunnen rechtvaardigen ware het niet dat artikel 14
HRL intussen in art. 1019h Rv was geimplementeerd.

T.E. Deurvorst

15 HR 18 januari 2002, NJ 2002, 168 (Interplant)

16 R.L.Parr, Royalty Rates for Licensing Intellectual Propert, Wiley
& Sons 2007, pp. 107-110,

17 Kamerstukken 30 222 sub 2.6 en 30 392 sub 4.2 (MvT).

18 Zie noot Deurvorst HR 8 december 2006, BIE 2007, 11 (Shop-
spel).

19 HR 14 april 2000, NJ 2000, 489 m.nt. Verkade, AMI 2000, 134
m.nt. Deurvorst (HBS/Danestyle).




