Hoofdstuk 5

Conclusie

74 Vijf kernproblemen

Dit onderzoek had als doel oplossingen aan te dragen voor de moeilijkheden die zich
voordoen bij het geldend maken van de vorderingen tot schadevergoeding, de
voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten. Het onderzoek concentreerde zich op de volgende vijf
kemproblemen.

I Aan het geldend maken van de vordering tot vergoeding van gederfde winst bij
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kleeft voor de benadeelde partij de
moeilijkheid dat zowel de winst die haar is onigaan als de voor de vestiging van
aansprakelijkheid geldende voorwaarde van een conditio-sine-qua-non-verband tussen
de inbreuk en de gederfde winst niet goed aantoonbaar is. Voorts wordt het
verschaffen van het voor de begroting van de schadepost gederfde winst benodigde
inzicht in de winstmarge van de benadeelde vaak als bezwaarlijk ervaren omdat met
een dergelijk inzicht bedrijfsgeheimen prijsgegeven kunnen worden.

II De toewijsbaarheid van een redelijke gebruiksvergoeding ongeacht de aan- of
afwezigheid van concrete schade van de door de inbreuk benadeelde partij, is in
Nederland nog niet algemeen aanvaard.

HI Tot dusverre vormt het geldend maken van de aanspraak op winstafdracht geen
redelijk alternatief voor het geldend maken van de aanspraak op schadevergoeding.
Allereerst bestaat onduidelijkheid omtrent de ratio van winstafdracht, en daarmee ook
omtrent de voorwaarden waaronder een vordering tot winstafdracht geldend gemaakt
kan worden, alsmede de gevolgen van de verplichting tot winstafdracht. Ten tweede
stuit de voor de veroordeling tot winstafdracht benodigde toedeling van de winst aan
de inbreuk op praktische bezwaren. '

IV De uitholling van het voor het geldend maken van de vorderingen tot schadever-
goeding en winstafdracht op een aantal terreinen van de intellectucle eigendom
geldende schuldvereiste, alsmede de mogelijkheid dat de aansprakelijke partij wordt
overvallen door een lawine van aanspraken van niet-exclusieve licentienemers,
vormen een bedreiging voor innovatie en kunnen het economische verkeer belem-
meren.

V Doordat in een aantal arrondissementen wordt vastgehouden aan de voorwaarde
van spoedeisendheid voor de toewijzing van een voorschot op een verschuldigde
geldsom in een kort-geding-procedure, kunnen vorderingen tot geldelijk redres, zoals
die tot schadevergoeding en winstafdracht, niet zelden alleen met veel vertraging in
de bodemprocedure worden gerealiseerd. Indien de door de inbreuk benadeelde partij
reeds in een kort-geding-procedure in het gelijk is gesteld, is het alsnog instellen van
een vordering tot schadevergoeding in de bodemprocedure niet aantrekkelijk, in het
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bijzonder omdat die tweede rechtsgang extra kosten met zich brengt en omdat de
benadeclde partij het risico loopt dat reeds in kort geding beslechte onderwerpen
wederom in de bodemprocedure moeten worden beslist.

75 Bevindingen

Met het oog op de hiervoor genoemde kernproblemen is in dit boek het in Nederland
geldende recht aangaande de ontstaansvoorwaarden en de gevolgen van de verplich-
tingen tot schadevergoeding, de voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en
winstafdracht onderzocht. Op die terreinen waar het in Nederland geldende recht
knelpunten vertoonde, is federaal Amerikaans recht en Duits recht bestudeerd. Het
onderzoek is samengevat in de Summary. De volgende resultaten verdienen
bijzondere vermelding.

I Moeilijkheden bij het geldend maken van aanspraak op vergoeding van
concrete schade

De bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten meest voorkomende vorm van
concrete vermogensschade is gederfde winst, zo wordt aangegeven in hoofdstuk 2.
Om het bestaan daarvan vast te stellen moet allercerst worden beoordeeld welke
winst de benadeelde is ontgaan en ten tweede of de benadeelde bij gebreke van de
inbreuk die winst w&l zou hebben behaald. Deze hypothetische toestand — de winst
die zou zijn behaald ~ is niet alleen naar haar aard, maar ook gezien de vele en zelfs
voor deskundigen vaak onvoorspelbare ontwikkelingen in het economisch verkeer,
altijd voor betwisting vatbaar. Vooral bij het geldend maken van de vordering tot
vergoeding van concrete vermogensschade in de vorm van gederfde winst wegens
gemist debiet is de door inbreuk benadeelde partij zelden in staat te bewijzen dat het
voor de toewijsbaarheid van die vordering noodzakelijke conditio-sine-qua-non-
verband (voorwaarde van natuurlijke causaliteit) tussen de inbreuk en haar schade
bestaat. Meestal komt de rechter de benadeelde tegemoet door het conditio-sine-qua-
non-verband aanwezig te achten wanneer vaststaat dat inbreuk is gepleegd. Komt het
in de procedure tot een bewijslastverdeling dan geldt echter ook onder het nieuwe
bewijsrecht de hoofdregel: ‘Wie stelt, moet bewijzen’, zulks met een in het nadeel
van de door de inbreuk gelaedeerde uitvallende bewijsrisico-verdeling. Naar mijn
oordeel is het gerechtvaardigd in overeenstemming met het tweede deel van artikel
177 Rv het risico van de bewijslevering van de gederfde winst en dat van het
conditio-sine-qua-non-verband over beide partijen te spreiden door de inbreukmaker
te belasten met de bewijslast en het bewijsrisico van de afwezigheid van het conditio-
sine-qua-non-verband tussen de inbreuk en de concrete schade (ar. 17).

Voor dit voorstel is tevens enige steun in het Amerikaanse en Duitse recht te
vinden. Ook in de VS geldt het conditio-sine-qua-non-vereiste als voorwaarde voor
de toewijzing van een vordering tot vergoeding van concrete schade. Bij octrooi-
inbreuk past de Amerikaanse rechter veelal een aantal criteria toe, die er in de
praktijk toe leiden dat het conditio-sine-qua-non-verband wordt aangenomen wanneer
de inbreuk vaststaat. Bij inbreuk Op auteursrecht en merkinbreuk geldt echter
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evenzeer als in Nederland de regel dat de door de inbreuk op haar intellectuele
eigendomsrecht benadeelde partij haar schade en het conditio-sine-qua-non-verband
tussen inbreuk en schade aannemelijk moet maken. In de Amerikaanse rechtspraak
is deze strenge bewijslast- en bewijsrisico-verdeling gerechtvaardigd met de
omstandigheid dat de benadeelde die het benodigde bewijs niet kan leveren, zijn
toevlucht kan nemen tot alternatieve aanspraken (zie nr, 17.1). In Duitsland maken
het bestanddeel schade en het conditio-sine-qua-non-verband geen deel uit van de
ontstaansvoorwaarden voor de vestiging van aansprakelijkheid. De rechter heeft veel
vrijheid de aanwezigheid van de concrete schade en het conditio-sine-qua-non-
verband tussen de inbreuk en de concrete schade aan te nemen (or. 17.2).

In hoofdstuk 2 zijn voorts een aantal schadeposten besproken die zich typisch bij
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voordoen. Het zakelijke beschermings-
bereik van het intellectuele eigendomsrecht (artikel 6:163 BW) blijkt nauwelijks een
rol te spelen: in de rechtspraak zijn geen aanwijzingen gevonden dat bepaalde typen
materi€le schade bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten niet voor toekenning
in aanmerking komen. Zelfs is bij inbreuk op het vermogensrechtelijke auteursrecht
niet-vermogensschade voor vergoeding in aanmerking genomen. Niet-vermogens-
schade dient naar mijn opvatting evenwel niet voor vergoeding in aanmerking te
komen wanneer zij los van de aantasting van de persoon uitsluitend haar grondslag
vindt in de aansprakelijkheid wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Niet-
vermogensschade valt namelijk buiten het zakelijke beschermingsbereik van het
intellectuele eigendomsrecht. Noch het Amerikaanse noch het Duitse recht geeft
aanleiding tot een andere opvatting.

In nr. 28 komt naar voren dat de Nederlandse rechispraak een steeds grotere
bereidheid toont om ten behoeve van de schadebegroting de inbreukmaker te ver-
plichten de benadeelde gegevens te verschaffen die de laatstgenoemde bij de
onderbouwing van zijn vordering tot schadevergoeding van dienst kunnen zijn. Dit
strookt met de in de VS en in Duitsland gevolgde praktijk. In de VS wordt een
dergelijke informatieplicht door middel van de ‘discovery’-procedure bewerkstelligd.
In Duitsland staan, op praktisch alle terreinen van de intellectuele eigendom, de door
de inbreuk benadeelde partij te dien einde de aanspraak op rekening en verantwoor-
ding en die tot het verschaffen van inlichtingen ten dienste.

Bij de begroting van de schadepost gederfde winst wegens gemist debiet is de
Nederlandse rechter soms bereid aan te nemen dat, in het geval dat geen inbreuk zou
zijn gepleegd, (een deel van) de afzet van de inbreukmaker aan de benadeelde zou
zijn toegekomen (zie nr. 29.1). In de VS en in Duitsland waar, in verband met de
aldaar bestaande alternatieve aanspraken op geldelijk redres, de vordering tot
vergoeding van concrete schade relatief weinig wordt tocgekend, gaat de rechter over
het algemeen verder. Rechters zijn veelal bereid te vermoeden dat het gemiste debiet
van de benadeelde bestaat viteen deel van de hoeveelheid afgezette inbreukmakende
voorwerpen. De omvang van dat deel wordt vastgesteld door na te gaan in hoeverre
factoren, zoals de mate van overeenstemming tussen de originele en de inbreuk-
makende voorwerpen, klantenbinding en prijsverschillen, bij het wegdenken van de
inbreuk, een verlagende of verhogende invloed zouden hebben uitgeoefend op de
omvang van de hypothetische afzet van de benadeelde.
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Wanneer de door de inbreuk benadeelde partij vergoeding van de schadepost
gederfde winst wegens gemiste royalties vordert, is de Nederlandse rechter sterk
geneigd zonder meer aan te nemen dat de benadeelde bij gebreke van de inbreuk een
licentieovereenkomst met de inbreukmaker zou hebben gesloten (nr. 29.2). Er wordt
over het algemeen geen aandacht besteed aan de vraag of de inbreukmaker op zijn
beurt bij gebreke van de inbreuk wel met een dergelijke licentie-overeenkomst zou
hebben ingestemd. Sterker nog, in een viertal — in hoofdstuk 3 besproken — uitspra-
ken inzake inbreuk op auteursrecht gaf de rechter met zoveel woorden aan dat niet
relevant was of de benadeelde concrete schade had geleden. Deze, in vergelijking
met de VS en Duiisland grotere geneigdheid tot abstrahering van de concrete schade,
zal samenhangen met de omstandigheid dat de in hoofdstuk 3 besproken toewijsbaar-
heid van een redelijke — te onderscheiden van een gederfde — gebruiksvergoeding in
Nederland nog niet algemeen aanvaard is. Daarentegen is de door de inbreuk bena-
deelde partij in de VS en in Duitsland er doorgaans w&l van verzekerd dat haar een
zekere minimum-vergoeding toekomt. In de VS bestaat die minimum-vergoeding bij
octrooiinbreuk uit een ‘reasonable royalty’ en bij inbreuk op auteursrecht uit
‘statutory damages’ of winstafdracht. Soms bewerkstelligt de aanspraak op winstaf-
dracht bij merkinbreuk in de VS —al dan niet verhoogd of gematigd door de
rechter — op vergelijkbare wijze dat de door de inbreuk op haar intellectuele
eigendomsrechten benadeelde partij niet met lege handen achterblijft. In Duitsland
weet de door inbreuk op haar intellectuele eigendomsrecht benadeelde partij zich
verzekerd van een vergoeding omdat zij haar vordering tot vergoeding van concrete
schade kan vervangen door de vordering tot voldoening van een ‘angemessene
Lizenzgebiihr’ of een tot winstafdracht.

Il Bezwaren aanvaarding toewijsbaarheid redelijke gebruiksvergoeding

De omstandigheid dat aan het bewijs en de begroting van de schadepost gederfde
winst verschillende bezwaren zijn verbonden, alsmede het feit dat de inbreukmaker
de in het intellectuele eigendomsrecht belichaamde bevoegdheden ten eigen nutte
aanwendt, vormen aanleiding te zocken naar een meer geschikte wijze van vol-
doening van geldelijk redres bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Door een aantal Nederlandse schrijvers is verdedigd dat bij inbreuk op intel-
lectuele eigendomsrechten de door de inbreuk benadeelde partij de mogelijkheid zou
moeten hebben om bij wijze van minimum aanspraak te maken op de voldoening van
een redelijke gebruiksvergoeding ongeacht haar concrete schade. De aanvaarding van
de toewijsbaarheid van een dergelijke vergoeding, ongeacht de aan- of afwezigheid
van de concrete schade van de door de inbreuk benadeelde partij, zou in een aantal
opzichten tegemoet komen aan de moeilijkheden bij het geldend maken van de
vordering tot vergoeding van concrete schade. Daarbij zou zij tegen gaan dat de
inbreukmaker van de inbreuk profiteert. In Nederland is die mogelijkheid nog niet
algemeen aanvaard in de rechtspraak. Waarschijnlijk is de aarzeling tot aanvaarding
van deze, door sommige schrijvers als de hantering van een abstract begrip schade
bestempelde, aanspraak toe te schrijven aan de omstandigheid dat in de hantering van
een abstract begrip schade het gevaar schuilt dat partijen die geen concrete schade
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hebben geleden toch aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. Daarbij komt
dat, in situaties waarin het sluiten van een licentie-overeenkomst ongebruikelijk is,
een redelijke gebruiksvergoeding geen geschikte maatstaf is voor de abstracte schade
(zie nr. 43).

In de VS, bij octrooiinbreuk, en in Duitsland, bij inbreuk op alle vormen van
intellectuele eigendom, heeft de door de inbreuk benadeelde partij de mogelijkheid
om (praktisch uitsluitend) bij wijze van alternatief voor de vordering tot vergoeding
van haar concrete schade aanspraak te maken op de vergoeding van een redelijke
vergoeding voor het gebruik door de inbreukmaker van de in het intellectuele ei gen-
domsrecht belichaamde bevoegdheden.

Vanwege de omstandigheid dat de in de verschillende landen voor de toewijzing
van een redelijke gebruiksvergoeding aangevoerde argumenten evenzeer, en in een
bepaald opzicht beter, passen in het verrijkingsrecht, dient de toewijsbaarheid van een
redelijke gebruiksvergoeding bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten naar mijn
mening niet te worden beschouwd als een op de grondslag onrechtmatige daad
gebaseerde hantering van een abstract begrip schade (artikel 6:162 BW), maar moet
zij worden gebascerd op de grondslag van artikel 6:212 BW (ongerechtvaardigde
verrijking). Ofschoon de letterlijke tekst van artikel 6:212 BW spreekt van het
vergoeden van ‘schade’ in plaats van het ongedaan maken van de verarming, nood-
zaakt de motivering van de wetgever voor dit woordgebruik niet om de krachtens
artikel 6:212 BW ongedaan te maken verarming tot schade te beperken. Integendeel,
met een dergelijke stricte opvatting miskent de wetgever dat er rilwaarden — zoals
de in de intellectuele eigendom belichaamde bevoegdheden — bestaan die niet als
vermogensbestanddeel worden beschouwd. Steun voor deze opvatting is te vinden in
de Duitse doctrine, alwaar de overtuiging dat de voldoening van een ‘angemessene
Lizenzgebiihr’ haar basis vindt in het verrijkingsrecht, steeds meer terrein wint.

Een gevolg van de in artikel 6:212 BW, in plaats van de in artikel 6:162 BW, te
zoeken grondslag is onder meer dat de voorwaarde van toerckenbaarheid aan de
inbreukmaker (schuld of risico) niet geldt. Een tweede implicatie van de keuze voor
deze grondslag is dat de op artikel 6:212 BW te baseren vordering tot voldoening van
een redelijke gebruiksvergoeding in beginsel kan worden gecombineerd met een
vordering tot vergoeding van concrete schade of een tot winstafdracht, met dien
verstande dat onder omstandigheden een zekere verrekening dient plaats te hebben
(nr. 46). In nrs. 47-48 is een aantal factoren en methoden besproken, die in de VS
en in Duitsland bij de begroting van een ‘reasonable royalty’ respectievelijk een
‘angemessene Lizenzgebiihr’ worden gehanteerd en die in aanmerking komen voor
overeenkomstige toepassing in Nederland.

III Problemen verbonden aan sanctie winstafdracht

De bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten veelal betrokken (concurren-
tie-)positie van partijen brengt mee dat de door de inbreuk benadeelde partij niet
genegen is inzicht te verschaffen in haar bedrijfsvoering, Veelal is dit inzicht echter
noodzakelijk voor de begroting van haar gederfde winst. Om aan deze moeilijkheid
en de hiervoor aangegeven andere bezwaren verbonden aan het geldend maken van
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de vordering tot vergoeding van concrete schade tegemoet te komen, heeft de
wetgever op de terreinen van het octrooi-, auteurs- en topografierecht en het recht
aangaande de naburige rechten de mogelijkheid gecreéerd een vordering tot winst-
afdracht geldend te maken. In de nabije toekomst bestaat deze mogelijkheid ook
ingevolge (ontwerp-)artikel 13A.4 BMW. In de VS en in Duitsland zijn dergelijke
winstafdracht-regelingen al meer dan 100 jaar bekend. In de VS bestaat een
vergelijkbare sanctie thans bij inbreuk op auteursrecht, bij merkinbreuk, bij inbreuk
op ‘design patents’ en rechten op topografieén. In Duitsland bestaat deze sanctie bij
inbreuk op alle vormen van intellectuele eigendom. Uit de literatuur in beide landen
blijkt dat winstafdracht aanvankelijk als alternatieve schadeberekeningsmethode werd
beschouwd, maar thans steeds sterker tot sanctie sui generis wordt bestempeld.

De problemen verbonden aan winstafdracht voeren de door de inbreuk benadeelde
partij echter van de regen in de drup. Allereerst geeft de bestaande onduidelijkheid
omtrent de ratio van winstafdracht aanleiding tot tal van niet eendnidi g te beantwoor-
den vragen. Zo leidt het aanvoeren van de — mijns inziens onjuiste — ratio van
winstafdracht dat zij zou dienen ter compensatie van concrete schade, tot de
gevolgtrekking dat de vordering tot winstafdracht als alternatief voor schadever-
goeding dient te worden ingesteld. Alsdan zou de toekenning van winstafdracht van
dezelfde voorwaarden als die geldend voor de toewijzing van schadevergoeding
afhankelijk moeten worden gesteld en zou de winst maatgevend moeten worden
geachi voor de concrete schade van de benadeelde. Ziet men winstafdracht als middel
sui generis ter ontneming van de economische prikkel tot het plegen van inbreuk, dan
hoeft de toewijzing van winstafdracht niet afhankelijk te zijn van de ontstaansvoor-
waarden voor de aansprakelijkheid voor schade.

De meest sluitende ratio van winstafdracht is naar mijn opvatting de wens de
economische prikkel tot het plegen van inbreuk te ontnemen. Deze ratio brengt mee
dat de toekenning van winstafdracht niet zonder meer afhankelijk dient te zijn van
de ontstaansvoorwaarden voor de verplichting tot schadevergoeding. Integendeel, de
sterkste ratio van winstafdracht rechtvaardigt een status sui generis. Niet alleen
vanwege deze ratio van winstafdracht maar ook vanwege verschillende andere argu-
menten — onder meer de in de VS en in Duitsland opgedane negatieve ervaringen
met winstafdracht — dient winstafdracht slechts toewijsbaar te zijn in uitzonderings-
gevallen van ernstige inbreuk, zoals piraterij, en moet de inbreukmaker dus het
verwijt van opzet of grove schuld gemaakt te kunnen worden voordat hij tot winst-
afdracht kan worden verplicht. Om te voorkomen dat de vermeende grotere eenvoud
verbonden aan het instellen van een vordering tot winstafdracht ongedaan wordt
gemaakt wanneer licentienemers door de inbreuk zijn benadeeld, dient iure
constituendo slechts de houder van het intellectuele eigendomsrecht de aanspraak op
winstafdracht toe te komen.

Niet alleen de ontstaansvoorwaarden voor de verplichting tot winstafdracht dienen
naar mijn opvatting niet zonder meer dezelfde te zijn als de ontstaansvoorwaarden
geldend voor de toekenning van schadevergoeding. Ook de gevolgen van winstaf-
dracht (het winstafdrachtrechf) moeten niet zonder meer worden beheerst door artikel
6:95 e.v. BW (het schadevergoedingsrecht). Deze opvatting wordt gesteund door de
implicaties van de toepasselijkheid van artikel 6:99 BW (hoofdelijke aansprakelijk-
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heid) op de verplichting tot winstafdracht, in het bijzonder wanneer geen regres
plaatsheeft of een andere partij dan de inbreukmaker wordt verplicht haar winst af
te dragen. Evenmin lijkt artikel 6:98 BW (juridisch causaal verband) voor overeen-
komstige toepassing geschikt te zijn. De sterkste ratio van winstafdracht brengt ten
slotte mee dat de vordering tot winstafdracht slechts dient te worden toegekend
voorzover de hoogte daarvan die van de vordering tot schadevergoeding of die tot
voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding overschrijdt. Ook in de VS en in
Duitsland komt doorgaans slechts de winst die de vergoedbare schade — in Duitsland
ook de toewijsbare ‘angemessene Lizenzgebiihr’ — te boven gaat, voor afroming in
aanmerking.

De winstafdracht-regelingen van de verschillende wetten inzake de intellectuele
eigendom moeten worden onderscheiden van de voorziening in artikel 6:104 BW, de
begroting van de concrete schade van de benadeelde op de winst van de aansprake-
lijke partij. De in de VS en in Duitsland met winstafdracht opgedane negatieve
ervaringen en een reeks andere argumenten moeten een aanzet vormen de in artikel
6:104 BW geregelde wijze van schadebegroting restrictief uit te leggen. Voor een op
basis van dit artikel toe te kennen vergoeding moet de hoogte van de concrete schade
de richtlijn vormen. Deze opvatting vloeit ook voort uit het recente arrest van de HR
inzake Waeyen/Naus.

Voor de begroting van de af te dragen winst komen een tweetal kostprijsbereke-
ningsmethoden in aanmerking. De toepassing van de integrale kostprijsberekenings-
methode heeft de voorkeur, mede omdat zij aansluit op de gegevens die de inbreuk-
maker gereed moet hebben op grond van de bepalingen betreffende de jaarrekening.
Die methode wordt meestal eveneens in de VS en in Duitsland toegepast.

Uit de ervaringen, die reeds meer dan 100 jaar in de VS en in Duitsland met deze
sanctie zijn opgedaan, mag worden afgeleid dat het maar zeer de vraag is of de
wetgever er goed aan heeft gedaan winstafdracht in ons intellectuele eigendomsrecht
te introduceren. De toedeling van de winst aan de inbreuk blijkt namelijk tot
eindeloze discussies in de procedure en willekeurige beslissingen te leiden, dit met
alle kosten en onvrede van dien. Bij gebrek aan substantiéle ervaring met deze
sanctie in eigen land komt het mij echter niet opportuun voor reeds nu te bepleiten
dat winstafdracht vit ons civielrechtelijk sanctie-arsenaal moet worden verwijderd.

IV Bedreiging innovatie/belemmering economisch verkeer

Het schuldvereiste, als voorwaarde voor aansprakelijkheid bij inbreuk op het
merendeel] van de intellectuele eigendomsrechten, wordt uitgehold, zo blijkt uit de in
nr. 19 van hoofdstuk 2 genoemde rechtspraak. Bij het vaststaan van de inbreuk neemt
de rechter doorgaans aan dat schuld aanwezig is. De discussie of de onderhavige
inbreukmaker in het licht van de concrete omstandigheden van het geval een verwijt
kan worden gemaakt — de vraag of subjectieve schuld aanwezig is — blijft uit; met
de inschrijving in de openbare registers of een gebrekkig onderzoek door de inbreuk-
maker is de verwijtbaarheid meestal een feit. Ook de voorwaarde van artikel 14 Iid
2 BTMW — per saldo erop neerkomende dat schuld wordt aangenomen warnneer het
model is ingeschreven — leidt tot een dergelijke uitholling. Artikel 13A (ontwerp-)
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BMW gaat nog verder door aansprakelijkheid voor schade niet van schuld of een
andere vorm van toerckenbaarheid afhankelijk te stellen. Om te voorkomen dat de
met het intellectuele eigendomsrecht beoogde innovatie en economische bedrijvigheid
wordt belemmerd door angst voor aansprakelijkheid van deelnemers aan het econo-
mische verkeer, wordt voorgesteld het toerekeningsvereiste in de zin van schuld op
te waarderen. Een beroep op de afwezigheid van schuld dient gehonoreerd te worden
wanneer de onderhavige inbreukmaker onder de concrete omstandigheden van het
geval geen verwijt van de inbreuk kan worden gemaakt. Wordt enerzijds het schuld-
vereiste bij inbreuk op het merendeel van de intellectuele eigendomsrechten teveel
uitgehold, het desbewustheidsvereiste van artikel 43 1id 2 ROW is weer een ander
uiterste; er is geen reden waarom de aanspraak op schadevergoeding van de octrooi-
houder sterker beperkt moet worden dan die van rechthebbenden op andere vormen
van intellectuele eigendom.

Noch het Amerikaanse noch het Duitse recht biedt veel steun voor het voorstel
het schuldvereiste op te waarderen. Het federaal Amerikaanse recht stelt geen
schuldvereiste als voorwaarde voor de vestiging van aansprakelijkheid wegens
octrooiinbreuk of inbreuk op auteursrecht. Bij merkinbreuk wordt aansprakelijkheid
afhankelijk gesteld van opzet bij de inbreukmaker. Wel is in een van de weinige
artikelen op dit punt geschreven dat het schuldvereiste in de zin van opzet bij
merkinbreuk positief werkt omdat het de aansprakelijkheid bij merkinbreuk beperkt
tot ernstige gevallen. In dit artikel is bepleit de aansprakelijkheid bij merkinbreuk ook
aan te nemen in geval van onachtzaamheid van de inbreukmaker. Het krachtens Duits
recht geldende ‘Verschuldens’-vereiste (het vereiste van opzet of nalatigheid) als
voorwaarde voor de vestiging van aansprakelijkheid bij inbreuk op alle vormen van
intellectuele eigendom gaat evenals het Nederlandse schuldvereiste gebukt onder
inflatie. Ondanks suggesties in de Duitse literatuur het schuldvereiste op een aantal
wijzen stricter te interpreteren vormt de afwezigheid van schuld nog steeds zelden
een verweer waarop de inbreukmaker zich met succes kan beroepen (zie nr. 20.2).

Ook de dreigende lawine van aanspraken van niet-exclusieve licentienemers
krachtens de artikelen 43 lid 4 ROW, 27 a lid 2 Aw, 11D BMW, 13 leden 4 en 5
BTMW, 17 1id 3 TVHW en 16 lid 2 WNR kan de prikkel tot innovatie ontnemen en
het economische verkeer belemmeren, zo wordt betoogd in nr. 23 van hoofdstuk 2.
Voorgesteld wordt de kring van de aanspraakgerechtigden op schadevergoeding
— ofwel het persoonlijk beschermingsbereik van het intellectuele eigendomsrecht — te
beperken tot de houder van het intellectuele eigendomsrecht of degenen aan wie de
houder exclusieve bevoegdheden heeft afgestaan en die dus in plaats van de houder
schade lijden. Dit impliceert dat de kring van aanspraakgerechtigden op schadever-
goeding naast de houder, iure constituendo, moet worden beperkt .tot exclusieve
licentienemers, en dat daarnaast alleen dan de mogelijkheid moet worden geopend
dat ook anderen dan exclusieve licentienemers, zoals alleenimporteurs, een vordering
tot schadevergoeding geldend kunnen maken, indien sprake is van in de plaatsstelling
en verplaatste schade. Zowel Amerikaans als Duits recht geven aanknopingspunten
voor deze opvatting (zie nr. 24.1).
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V' De voorwaarde van spoedeisendheid in kort geding

Rechters moeten het vereiste van spoedeisendheid als voorwaarde voor de toewijzing
van een voorschot op een geldvordering, zoals schadevergoeding, laten varen in die
gevallen dat een andere spoedeisende vordering — bijvoorbeeld de vordering tot het
opleggen van een verbod tot verdere inbreuk — aan de door de inbreuk benadeelde
partij wordt toegekend (ur. 35). Gezien de proceseconomische voordelen van de
mogelijkheid om naast een verbod van verdere inbreuk in kort geding een voorschot
op schadevergoeding te verkrijgen, valt de door vele kort-geding-rechters gestelde
voorwaarde dat ook het voorschot spoed vereist, moeilijk te rechivaardigen. Maar
ook in het geval dat de door de inbreuk benadeelde partij zich tot de kort-geding-
rechter wendt met uitsluitend de vordering tot vergoeding van een voorschot op de
viteindelijke schadevergoeding dient de spoedeisendheid van die vordering minder
strict geinterpreteerd te worden in het licht van de huidige eisen van het economische
verkeer. Mogelijkerwijs zullen de voorgaande suggesties voor de begroting van de
te vergoeden schade, die van een redelijke gebruiksvergoeding en van de af te dragen
winst bijdragen tot een grotere voorspelbaarheid van de uiteindelijke uitkomst in de
bodemprocedure en kan daarop vooruitlopend deze efficiénte weg van geschillen-
beslechting nog vaker dan tot nu toe worden gevolgd.

VI Gebrek aan eenvormigheid

Het gebrek aan eenvormigheid op het terrein van schadevergoeding en winstafdracht
bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is een probleem dat pas aan het licht
is getreden toen het onderzoek naar de oplossingen voor de hiervoor genoemde
problemen en daarmee ook naar de voorwaarden die gelden voor de toewijzing van
deze vormen van geldelijk redres, een aanvang nam.

Ter introductie op het in de hoofdstukken 2, 3 en 4 verrichte onderzoek zijn in
de Algemene beschouwingen onder meer de Nederlandse, Amerikaanse en Duitse
rechtsbronnen voor de verplichtingen tot schadevergoeding, de voldoening van een
redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bestudeerd (nr. 7). Uit systematisch,
rechtshistorisch en praktisch oogpunt valt aan te nemen dat de in Nederland geldende
bijzondere wetten inzake de intellectuele eigendom worden aangevuld met het
Nederlandse gemene aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, behoudens op
die punten waar afwijkingen uit de bijzondere wetten voortvioeien.

Ondanks deze aanvullende werking van één gemeenschappelijk terrein van
burgerlijk recht, verschillen de in Nederland geldende voorwaarden voor het ontstaan
van de verplichting tot schadevergoeding bij inbreuk op intellectuele eigendoms-
rechten in een aantal opzichten naar gelang het intellectuele eigendomsrecht dat aan
de orde is. Evenmin zijn de ontstaansvoorwaarden voor de verplichting tot winst-
afdracht eenvormig op de verschillende terreinen van intellectuele eigendom. De
huidige verschillen laten zich evenwel niet goed verklaren door object- en
regimeverschillen tussen de afzonderlijke gebieden van de intellectuele eigendom,
terwijl er ook geen andere goede redenen zijn die de bestaande verschillen verklaren.
Voorgesteld wordt dan ook om de huidige ontstaansvoorwaarden te harmoniseren.
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Niettemin kunnen — voorzover zij daartoe aanleiding geven — de tussen de afzonder-
lijke intellectuele eigendomsrechten bestaande object- en regimeverschillen alsnog
hun beslag krijgen binnen de geharmoniseerde voorwaarden voor het ontstaan van
de verplichtingen tot schadevergoeding en winstafdracht en het daaruit voortvioeiende
schadevergoedings- en winstafdrachtrecht. Dit voorstel wordt ondersteund door de
omstandigheid dat ook in de VS het niet de objecten of regimes van de verschillende
intellectuele eigendomsrechten, maar de historische ontwikkelingen zijn, die de aldaar
bestaande verschillen tussen het recht betreffende de verplichtingen tot schadever-
goeding en winstafdracht op de afzonderlijke terreinen van intellectuele eigendom
verklaren. Ten slotte wordt dit voorstel gesteund door de omstandigheid dat de in
Duitsland geldende ontstaansvoorwaarden grotendeels wel eenvormig luiden, terwijl
ook de gevolgen van deze verplichtingen grosso modo eenvormig worden behandeld.

76 Zes aanbevelingen

I Aan de moeilijkheid, dat het voor de vestiging van aansprakelijkheid geldende
conditio-sine-qua-non-verband tussen de inbreuk en de schadepost gederfde winst niet
goed aantoonbaar is, moet worden tegemoetgekomen met de verlegging van de
bewijslast en het bewijsrisico daarvan naar de inbreukmaker, in die zin dat de
inbreukmaker de bewijslast en het bewijsrisico draagt van de afwezigheid van een
conditio-sine-qua-non-verband tussen de inbreuk en de schade. De omstandigheid dat
het voor de benadeelde partij veelal bezwaarlijk is inzicht te geven in haar
winstmarge vormt aanleiding te zoeken naar een alternatieve vergoeding voor de door
de benadeelde partij gederfde winst, zoals hieronder wordt voorgesteld.

II' De toewijsbaarheid van een redelijke gebruiksvergoeding dient op de grondslag
van artikel 6:212 BW te worden aanvaard. Ingevolge — het ook bij een beroep op
artikel 6:212 BW van toepassing zijnde — artikel 6:100 BW dienen een eventuele
vergoeding van de schadeposten gederfde winst wegens ten gunste van de inbreuk-
maker gemist debiet of gederfde winst wegens door hem bespaarde royalties en een
eventuele winstafdracht, op een redelijke gebruiksvergoeding in mindering te worden
gebracht,

IIl De toewijzing van winstafdracht dient voor alle vormen van intellectuele
eigendom naast schadevergoeding mogelijk gemaakt te worden op een grondslag sui
generis. Het toepassingsgebied van de verplichting tot winstafdracht moet worden
beperkt tot uitzonderingsgevallen van ernstige inbreuk. Voor het ontstaan van de
vemplichting tot winstafdracht dient dan ook — naast de ontstaansvoorwaarden:
inbreuk, winst alsmede een conditio-sine-qua-non-verband tussen de inbreuk en de
winst — als voorwaarde te gelden dat sprake is van een ernstig geval van inbreuk,
zoals piraterij of flagrante inbreuk en moet de inbreukmaker dus opzet of grove
schuld verweten kunnen worden. Een eventuele schadevergoeding of voldoening van
een redelijke gebruiksvergoeding dient naar analogie van artikel 6:100 BW met de
af te dragen winst te worden verrekend.

IV De verplichting tot schadevergoeding dient op alle terreinen van de intellectuele
eigendom afhankelijk te worden gesteld van de voorwaarde dat de inbreukmaker
daadwerkelijk schuld kan worden verweten. De enkele omstandigheid dat het betref-
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fende intellectuele eigendomsrecht in openbare registers staat ingeschreven, vormt
onvoldoende aanleiding schuld aan te nemen. De in verschillende wetten inzake de
intellectuele eigendom aan licentienemers toegekende aanspraak op schadevergoeding
dient encrzijds te worden beperkt tot exclusieve licentienemers en anderzijds te
worden uitgebreid met personen die in de plaats van de houder treden en naar wie
de schade zich heeft verplaatst.

V Indien de door de inbreuk benadeelde partij in een kort-geding-procedure een
spoedeisende vordering, zoals die tot het toekennen van een verbod, instelt, dient de
voorwaarde van spoedeisendheid niet ook nog eens voor de toekenning van aan die
vordering ondergeschikie vorderingen, zoals het voorschot op schadevergoeding te
worden gesteld. In het geval dat het voorschot op schadevergoeding als hoofdvor-
dering in de kort-geding-procedure moet worden beschouwd, dient de voorwaarde
van spoedeisendheid minder strict te worden opgevat.

VI De wettelijke ontstaansvoorwaarden voor en de wettelijke gevolgen van de
verplichtingen tot schadevergoeding, de voldoening van een redelijke gebruiksver-
goeding en winstafdracht dienen op alle terreinen van intellectuele eigendom

eenvormig te zijn.
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