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Reclamerecht en oneerlijke
mededinging
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HOGE R.AAD (CMEIE I(AMER)

19 mei 2017

(EJ. Numann, G. Snijders, MV. Polak, T.H. Tanja-van den

Broek en MJ. I(roeze)

m.nt. P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey

Allround/Simstars

Zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel

houdt, als wanneer het meent dat de betrokken producten -
ook als deze niet identíek zijn, maar een overeenstemmende

totaalindruk mqken - van dezelfde of economisch verbonden

onderneming(en) aftrcmstig zijn, is sprake van vennarring die

de aankoopbeslissingvan dat publiek ksn beïnvloeden.

Arr.6:162 BW

nr.761o7404

RvdW 20171586

NJB20111187

ECLI:NL:HR:2017:938

EÇLI:NL:PHR:2017:102

in de zaak van

Att ROUND COMPANY SUPPORT 8.V., gevestigd te Veldho-

ven, eiseres tot cassatie, hierna: All Round

advocaat: mr. A.M. van Aerde

tegen

SIMSTARS INTERNATIoNAL 8.V., gevestigd te Vught, ver-

weerster in cassatie, hierna: Simstars,

advocaten: mr. T. CohenJehoram en mr. V. Rörsch

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties ver-

wijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de vonnissen in de zaak C/05l254996lHAZA13-7821709

van de rechtbank Gelderland van 12 maart 2014, 4juni
2O'l4en76 iuli2014;

b. het arrest in de zaak 200.1'55.255 van het gerechtshof

Arnhem-Leeuwarden van 24 november 2015.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht'

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft All Round beroep in cas-

satie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.

Simstars heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep'

De zaak is voor partÜen toegelicht door hun advocaten.
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De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R'B, van Peursem

strekt tot verwerping van het cassatieberoep'

De advocaat van All Round heeft bij brief van 3 maart 2017

op die conclusie gereageerd.

3. Beoordelingvan het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) All Round brengt sinds 2009 onder de naam'Mi Moneda'

een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse

markt, die bestaat uit een hanger in drie verschillende

kleuren (zilve¡ goud en rosé) in drie maatvoeringen

en daarvoor geschikte munten of schijven' De hanger

(hierna: Mi Moneda-hanger) bestaat uit twee door een

scharnier verbonden delen en kan worden geopend om

er een verwisselbare munt of schijf in te plaatsen.

(ii) Simstars brengt sinds februari 2012 ander de merk-

naam 'Nikki Lissoni' een sieradenlijn voor vrouwen op

de Nederlandse markt, die bestaat uit soortgelijke han-

gers in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé)

in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten

of schijven. De hanger (hierna: Nikki Lissoni-hanger)

bestaat eveneens uit twee door een scharnier verbon-

den delen en kan ook worden geopend om er een ver-

wisselbare munt olschijf in te plaatsen.

(iii) De Mi Moneda-hanger en de Nikki Lissoni-hanger zien eruit

als volgt, waarbij de Mi Moneda-hanger in de eerste afbeel-

dinglinks en inde tweede afbeeldingboven is afgebeeld, en

de Nikki Lissoni-hanger rechts, respectievelijk onder:

(iv) All Round heeft Simstars gesommeerd om de verhande-

ling van de Nikki Lissoni-hangers per direct te staken,

aangezien deze hangers onrechtmatige slaafse naboot-

singen zouden zijn van de Mi Moneda-hanger. Simstars

heeft geen gehoor gegeven aan deze sommatie.

3.2|l In dit geding vordert All Round onder meer een

bevel tot staking van iedere slaafse nabootsing van de Mi

Moneda-hanger, met nevenvorderingen' De rechtbank heeft

de vorderingen afgewezen.

3.2.2 Het hof heeft de vonnissen van de rechtbank be-

krachtigd. Het heeft zijn oordeel gebaseerd op twee zelf-

standig dragende gronden, te weten (i) dat All Round niet

heeft aangetoond dat de Mi Moneda-hanger een eigen ge-

zicht had op de markt toen Simstars de Nikki Lissoni-hanger'

in2}'12 op de markt bracht (rov. 4.6-4.8),en (ii) dat Simstars

heeft voldaan aan haar verplichting om ter vermijding van

verwarring andere keuzes te maken (rov. 4.9-4.10)' Het hof

heeft daartoe onder meer overwogen:

"4.6 (...) Het betoog van All Round kan in zoverre wor-

den gevolgd dat bü het bepalen van de eigen plaats van de "

Mi Moneda" hanger op de markt, de op de markt aanwezi-

ge producten van anderen dan die van Simstars die moeten

worden beschouwd als onrechtmatige, slaafse nabootsin-

gen van de "Mi Moneda" hanger niet tot het zogenaamde

"Umfeld" dienen te worden gerekend. De slaafse naboot-

sing van dergelijke producten van derden behoeft niet te

zijn vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en kan aanneme-

lijk worden gemaakt in de procedure tegen de gedaagde'

Daarvoor dient de eiser wel te stellen en bij betwisting

aannemelijk te maken dat de producten van deze derden

(...) moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen

van zijn product en bovendien dat de eiser zich voldoende

heeft ingespannen om de verhandeling op de Nederlandse

markt van deze nabootsingen te doen beëindigen door het

verzenden van sommaties of het aanhangig maken van

verbodsvorderingen, All Round heeft noch voldaan aan de

eerste voorwaarde, noch aan de tweede. Haar uitwerking

van de stelling dat de genoemde hangers slaafse naboot-

singen zün, is ten aanzien van Eligio Moneda, Desir, Dyki en

MyWatch te summier. Wat betreft de tegen de eventuele

slaafse nabootsingen genomen acties heeft All Round zich

er op beroepen dat zij in rechte met succes is opgetreden

tegen de onrechtmatige gedragingen van Dutch Designz

BV. en de auteursrechtinbreuken van l(annai Internati-

onal BV., maar daarbij ging het niet om de hier bedoelde

hangers. All Round heeft voorts betoogd dat zij aan vier

ondernemingen een sommatie heeft gestuurd in verband

met slaafse nabootsingen van haar munten en haar han-

gers, waarna deze ondernemingen de verhandelingen van

de producten hebben gestaalft. Slechts één van deze brie-

ven heeft kennelijk betrekking op een van de hier bedoelde

hangers, te weten de Eligio Moneda; voor de overige brie-

ven is dat onduidelijk nu All Round daarover niets heeft

gesteld. Deze initiatieven zljn onvoldoende om van de ove-

rige vüf (...) producten, die op de markt worden gebracht

door ondernemingen die All Round kennelijk nog niet heeft

aangeschreven, te kunnen aannemen dat zü als slaafse na-
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bootsingen voor de beoordeling van het onderscheidende

vermogen buiten beschouwing moeten blijven'

(...)

4.8 (...)

De door All Round gestelde populariteit van de "Mi

Moneda"-hanger onder consumenten en nationale en in-

ternationale sterren en in de media en het marktleider-

. schap van All Round - los van het feit dat deze stellingen

na betwisting niet voldoende zijn uitgewerkt - kunnen

niet bijdragen aan hetgeen hier wordt getoetst' te weten

dat een product zich door zijn uiterlijke verschijnings-

vorm onderscheidt van de rest van de markt' (" ')

4.g Verder overweegt het hof dat voor zover All

Round betoogt dat bij de beoordeling van het verwar-

ringsgevaar moet worden geabstraheerd van het open-

g.l;.rtr" verbindingsdeel aan de achterzijde van de han-

ger, zij daarmee miskent dat het verwarringsgevaar moet

i¿orde.t beoordeeld op basis van de totaalindruk van de

in het geding zijnde producten' Die totaalindruk wordt

naar hãt oordeel van het hof onder meer bepaald door

het direct opvallende verbindingsdeel aan de achterzijde

van de "Mi Moneda"-hanger' Dat clit verbindingsdeel niet

zichtbaar is van de voorzijde als de hanger is gevuld met

een munt of schijf doet daar niet aan af' De hanger zal im-

mers voorafgaand aan de aankoop ook worden getoond

zonder munt of schijf en wordt ook op het internet zo

aangeboden ("')' Het verbindingsdeel is ook als de han-

gerãevuld is zichtbaar aan de achterzijde en is bovendien

zictrtUaar U¡ het wisselen van de munt of schijf'

4,10 Ten slotte overweegt het hof mede op ba-

sis van zijn eigen waarneming van de hangers dat' ook

al zou aan de "Mi Moneda"-hanger voldoende onder-

scheidend vermogen toekomen, er onvoldoende gevaar

voor verwarring met de "Nikki Lissoni"-hanger is' De

"Mi Moneda"-hanger heeft een opvallend opengewerkt

verbindingsdeel aan de achterzijde' terwijl de "Nikki

Lissoni"-hanger geen verbindingsdeel aan de achterzijde

heeft, Verder scharniert de "Mi Moneda"-hanger aan de

onderzijde met een buiten de ring uitstekend scharnier

en de "Nikki Lissoni'Lhanger aan de bovenzijde met een

in de ring geintegreerd scharnier' Ten slotte heeft de "Mi

Moneda"-hanger door de afwerking van het metaal' de

gebruikte letters en de vormgeving van het verbindings-

áeel een enigszins nostalgische uitstraling' terwijl de

"Nikki Lissoni"-hanger een modernere uitstraling heeft'

De wel overeenstemmende aspecten (de maatvoering in

klein, midden en groot, cle drie kleine ringen' waardoor

ãe ketting wordt geleid en de drie verkrijgbare kleuren)

wegen niet op tegen de verschillen' Dat betekent dat

Simstars heeft voldaan aan haar verplichting om ter ver-

mlding van verwarring andere keuzes te maken dan All

Round heeft gemaakt' Aannemelijk is dat de consument

diebesluittotaankoopvaneenhanger'ookalszijminder
oplettend is, deze verschillen bij de waarneming van de

hanger die zij wil kopen, zal opmerken"'

3.3.1 Onderdeel 1 is gericht tegen de rov' 4'6-4'8 en

bevat verschillende klachten tegen het oordeel dat de Mi

Moneda-hanger geen eigen plaats had op de markt ten tijde

van het op de markt komen van de Nikki Lissoni-hanger in

februari )otz.grtonderdeel stelt onder meer aan de orde:

de mate van inspanning die van een eiser gevergd kan wor-

den om slaafse nabootsingen van zijn product van de markt

te weren teneinde met zijn eigen product onderscheidend

te blijven (onderdelen 1'1 en 1'2) en de relevantie van het

marktaandeelvanhetproductvaneiserinvergelijkingmet
slaafse nabootsingen daarvan (onderdelen 1'3 en 1'4)' res-

pectievelijk de populariteit of bekendheid van zijn product

(onderdeel 1'6).

3.3.2 Onderdeel 2 is gericht tegen het oordeel in de rov'

4.9 en 4.'10 van het bestreden arrest dat' indien aan de Mi

Moneda-hanger wel voldoende onderscheidend vermogen

zou toekomen, er onvoldoende gevaar voor verwarring is

met de Nikki Lissoni-hanger. Het onderdeel stelt onder meer

aan de orde of het bij de verwarringstoets kan gaan alleen

om'product'-verwarring, of ook om'herkomst'-verwarring

(onderdeel 2.1), of bij de beoordeling van de overeenkomsten

àn verschillen tussen de producten van eiser, respectievelijk

gedaagde, ook betekenis toekomt aan de wijze waarop per-

sonen in de omgeving van de kopers van de producten deze

waarnemen (zogenoemde'post-sale confusion') (onderdeel

2.2) enof bij vergelijking van de producten meer gewicht

moet worden toegekend aan de punten van overeenstem-

ming, dan aan cle verschillen (onderdeel 2'3)'

3.3.3 Dienaangaande wordt het volgende overwogen'

Uitgangspunt

3.4.1 Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk pro-

duct dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut

rechtvanintellectueleeigendomgeldtdatnabootsingVan
ãit produ.t in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uit-

zondering lijclt wanneer door die nabootsing verwarring bij

het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent

tekoitschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles

te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de

deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product' mogelijk

.n *¿ii is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide

producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 novem-

fer 2009, ECLI:NL:HR:2009:8J6999, NJ 201U302 (Lego))' Na-

bootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt'

is een vorm van oneerlijke mededinging' waartegen met een

vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen'

Dit strookt met de in art' 10bis lid i en lid 3' oncler 1' van

het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële

eigendom (Trb. 1980, 31, hierna: VvP) opgenomen verplich-

tiig voo, de verdragslanden om bescherming te verlenen

i.gin on."¡ijke mededinging, en uit dien hoofde te verbie-

dÃ "alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen

verwekkendooronverschilligwelkmiddeltenopzichtevan
deinrichting,clewarenofdewerkzaamheidophetgebied
van nijverheid of handel van een concurrent"'

Eigengezicht oP de markt

3.4.2 Van verwarring ten aanzien van een nagebootst

product kan eerst sprake zijn indien dat product een'eigen

gezicht' heeft op de relevante markt' dat wil zeggen: zich
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in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere'

gelijksooltige producten op die markt (ook wel 'het Un-

feld' genoemd). De mate waarin dat product zich dient te

onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het

verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor ver-

warring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van

de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich

op dat moment op de desbetreffende markt bevinden'

3.4.3 Het eigen gezicht van een product kan afnemen'

en zelfs verdwijnen ('verwateren') naarmate meer soortge-

lijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven'

Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het pro-

duct kan van de partij die dit product op de markt blengt'

onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich

de noclige inspanningen getroost om deze nabootsingen

van de markt te weren, teneinde haar product het eigen

gezicht op de markt te doen behouden. Het hangt van de

omstandigheden van het geval af welke mate van inspan-

ning van de betrokken partij kan worden gevergd' Evenwel

kan over het algemeen niet van deze partij worden verlangd

dat zij alle concurrenten die nabootsingen op de markt

brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht

bijvoorbeeld hun marktaandeel (vgl, HR 13 november 2015'

ECLI:NL:HR:201 5:3307 (The Pirate Bay))'

(Nodeloze) verwatríng
3.4.4 Aangezien het verbod op slaafse nabootsing er-

toe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneer-

lijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag

of de consument een nabootsing zal ltunnen verwarren

met het nagebootste product, om de invloed van de gelij-

kenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de

totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan

door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide

producten meestal niet naast elkaar ziet (HR 7 juni 1991'

ECLI:NL:HR:1991:2C0273, NJ 1992/392 (Rummikub))' De

rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval'

gelet op de totaalindrukken van vergelijkbare producten'

sprake is van een (gevaar voor) nodeloze velwarring bij het

desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstan-

digheden van dat geval te betrekken' Daarbij behoeft hij niet

als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan

punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan

aan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de om-

standigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek

zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden

door de wijze waarop de producten na aankoop ('post sale')

zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onder-

delen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking

van de diverse Producten.
3.4.5 Mede gelet op het hiervoor in 3.4'1 genoemde art'

iObis lid 3, onder 1, VvR bestaat voorts geen aanleiding om

onderscheid te maken naar gelang eventuele verwarring

betrekking heett op de producten zelf ('directe verwarring')'

dan wel op hun herkomst ('indirecte verwarring')' Immers'

zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel

houdt, als wanneer het meent dat de betrokken producten

- ook als deze niet identiek zijn, maar een overeenstem-

mende totaalindruk maken - van dezelfde of economisch

verbonden onderneming(en) afkomstig zijn, is sprake van

verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek kan

beTnvloeden. De oneerlijke mededinging waartegen de ver-

dragslanden ingevolge art. 10bis lid 3, onder 1, VvP (en art'

2 lid 1 van de TRlPs-overeenkomst) bescherming dienen te

verlenen, bestrijkt dienovereenkomstig verwarring zowel

ten opzichte van de waren, als ten opzichte van "de inrich-

ting (...) of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of

handel van een concurrent"'

Hetmiddel
3.5.1 Ten aanzien van het vereiste van een'eigen gezicht

op de markt' heeft het hof geoordeeld dat All Round aan-

nemelijk diende te maken dat de door Simstars genoemde

producten uit het - ten tijde van het op de markt komen

van de Nikki Lissoni-hanger bestaande - 'Umfeld' slaafse

nabootsingen van haar Mi Moneda-hanger zijn, alsook dat

zij zich voldoende heelt ingespannen de verhandeling op de

Nederlandse markt van deze nabootsingen te doen beëin-

digen door het verzenden van sommaties ofhet aanhangig

maken van verbodsvorderingen' In het licht van hetgeen

hiervoor in3.4.2 en 3.4.3 is overwogen, geeft dat oordeel

geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting' Het oordeel dat .

All Round aan geen van beide eisen heeft voldaan is in het

licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk en behoefde

geen nadere motivering. In zoverre lalen de onderdelen'

Voor zover de onderdelen 1.1 en 1.2 tot uitgangspunt neÍnen

dat het hof de eis heeft gesteld dat All Round ten aanzien

van ieder met de Mi Moneda-hanger vergelijkbaar product

aannemelijk diende te maken dat het om een slaafse na-

bootsing ging en alle nabootsende marktpartijen tegelijk in

rechte had moeten betrekken, missen de onderdelen feite-

lijke grondslag, zodat zij in zoverre niet tot cassatie kunnen

leiden. De door het hof gestelde eisen zien immers alleen

op de door Simstars aangeduide producten. Verder heeft het

hofniet aan All Round tegengeworpen dat zU de desbetrel-

fende partijen niet alle in rechte heeft betrokken'

3.5.2 Ook de onderdelen 7.3, 1..4 en 1.6 zijn ongegrond'

Zij miskennen dat populariteit, bekendheid of een groot

marktaandeel op zichzeff niet ertoe kunnen leiden dat een

product een eigen gezicht heeft op de markt, in die zin dat

het zich wat betreft uiterlijke verschijningsvorm onder-

scheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt'

De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van

het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn

van bekendheid van de naam of het merk waaronder het

product op de markt wordt gebracht' Tegen aantasting van

bekendheid van de naam ofhet merk beoogt het verbod op -

slaafse nabootsing evenwel geen bescherming te bieden'

3.5.3 De overige klachten van onderdeel 1 kunnen even-'

min tot cassatie leiden. Dit behoeft' gezien art' 81 lid 1 RO'

geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot be-

antwoording van rechtsvragen in het belang van de rechts-

eenheid of de rechtsontwikkeling'
3.5.4 Onderdeel 2 behoeft geen verdere behandeling, nu

de door onderdeel 1 tevergeefs bestreden oordelen de be-
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slissing van het hof zelfstandig kunnen dragen' Onderdeel 3

heeft geen zelfstandige betekenis'

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerPt het beroeP;

verôorcleelt A1l Round in de kosten van het geding in cassa-

tie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Simstars begroot

op € 856,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris'

Noot

VvP); r.o. 3.4.1 en 3.4.5. Gielen heeft dat altijd verdedigd'3

Aangespoord door A-G Van Peursem in zijn conclusie bij het

ondertraviee arrest' heeft de Hoge Raad dit nu bevestigd'

Wel is het goed om nog even te benadrukken dat men niet

nodeloos of onnodigvetwarring mag veroorzaken' Dat bete-

kent dat in het geval de verwarring wordt veroorzaakt door

de vormgeving die de deugdelijkheid en bruikbaarheid van

de producten bepalen, er geen sprake is van een vorm van

oneerlijke mededinging. Op punten die door de deugdelijk-

heid en bruikbaarheid worden bepaald is er vrijheid van ko-

pie. Hierna in nr. 15 komt art. 10bis UvP opnieuw ter sprake'

Eigen gezicht oP de markt

5. Om voor de bescherming van art' 6:162 BW in aan-

merking te komen moet het eisende product een zeker on-

derscheidend vermogen hebben. De Hoge Raad spreekt in

vaste jurisprudentie van het innemen van een 'eigen plaats'

op de relevante markt'4 Wat opvalt is dat hij in het onder-

havige arrest consequent spreekt over een'eigen gezicht'

op de relevante markt.s Of ons hoogste rechtscollege met

dit verschil in terminologie een subtiel verschil in de aan te

leggen maatstaf heeft willen aanbrengen, blijft gissen' Wij

denken eerlijk gezegd dat dit niet het geval is en dat het ver-

schil in terminologie kan worden verklaard door het feit dat

de Hoge Raad in r'o-3.5.2 beslist dat populariteit' bekencl-

heid oieen groot marktaandeel er op zichzelfniet toe kun-

nen leiden dat een product een eigen gezicht op de markt

heeft (zie hierna nr. 12). Waar het om ging en nog steeds

om gaat is of de uiterlijke verschijningsvorm van het pro-

ductzich onderscheidt van andere, gelijksoortige producten

op die markt (ook wel 'het Umfeld' genoemd); t'o' 3'4'2' De

term 'eigen gezicht' brengt dat net even iets beter tot uit-

drukking dan de term'eigen plaats"

6. Wel aardig is erop te wijzen dat de Hoge Raad in

het onderhavige arrest verlangt dat de uiterlijke verschij-

ningsvorm van het product zich onderscheidt van andere'

gelijksoortige producten op die markt' Als wij ons niet ver-

gissen is dat een onsje minder d'anhet zich aanmerkeliik on-

derscheiden dat de Hoge Raad in zijn Drukasbak-arrest als

beschermingsdrempel heeft gehanteerd'6 De lat lijkt door

de Hoge Raad dus iets lager gelegd te zijn' Voldoende is dat

het product zich onderscheidt van andere' gelijksoortige

1. Dit is een belangrijk arrest' In het arrest geeft de

Hoge Raad een vrij uitgebreid overzicht van de regels die

gelden in het slaafse-nabootsingsleerstuk' Sommige van

ãie regels komen bekend voor, andere regels heeft de Hoge

Raad nog niet eerder (zo duidelÜk) geformuleerd'

2. Een belangrijk punt uit het arrest is wat ons betreft

dat de Hoge Raad bevestigt dat het slaafse-nabootsingsleer-

stuk nog springlevend is. Hoewel dit punt niet expliciet aan

de ttoge Raad is voorgelegd lezen wij het arrest zo dat hij

niet wil weten van enige negatieve reflexwerking van de

invoering van de Gemeenschapsmodellenverordening in

2O02.ZowelVisser als Verkade hebben voor het aannemen

van die negatieve reflexwerking gepleit'1

3. lnzijnArs Aequi-noot onder het onderhavige arrest

betwijfelt Visser of de Hoge Raad zich over deze negatieve

reflexwerking heeft willen uitspreken' Zijn twijfel delen wij

niet. De Hoge Raad overweegt - net zoals in zijn lego-arrest

uit 2009'z - uitdrukkelijk dat "ten aanzien van nabootsing

van een stoffelijk product dat niet langer lcuts" PC/RdVl

wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele

eigendom ..."' Daaraan voegt hij toe: "Nabootsing op een

wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt' is een vorm van

oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit

onrechtmatige daad kan worden opgekomen"' De formule-

ring van de Hoge Raad is wat ons betreft glashelder en laat

geeln ruimte voor twijfel: het op art' 6:162 BW gestoelde

slaafse nabootsingsleerstuk beschermt tegen onnodig ver-

warringsgevaar ook wanneer het stoffelijke product niet

langer beschermd wordt door een lE-recht' waaronder be-

gr.p.n het driejarige niet-ingeschreven Gemeenschapsmo-

del.

4. Interessant is ook dat de Hoge Raad (voor zover

wij weten voor het eerst) uitdrukkelijk overweegt dat het

slaafse nabootsingsleerstuk strookt met art' 10bis UvP (of

DJ.G. Visser, HetA BC van iedere l\-inbreuk (BJu: Den Haag 2004)' p' 38-39

en Feer Verkade, Bescherming door art' 6:162 BW tegen nabootsing na ver-

val van modelrecht? in glglen-bundel (Wolters I(luwer: Deventer 2015)'

p.lOn-reS.Zi"ookHofDenHaag22juli2014'LER2:014162(BasillBurgers)'
ä"a.,, h""f, ,i.h uerzet tegen het aannemen van dìe negatieve reflexwer-

king. Zie onder meer zijn bijdrage aan de glElen-bundel'

HR 2o november 2009, ¡ER 2010/16 (¿ego)'

Ch. Gielen,'Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar' ook bekend

als bescherming tegen slaafse navol ging', in: Een eigen' oorspronkelijk ka-

rdkfer (DeLex: Amsterdam 2007), p' 100' In die zin ook: Hof's-Hertogen-

bosch 28 februari 201 2, ECLI : NL:GHS HEt¡Ol2iBy 7 19 4 (B lond Amst er dam/

Xenos). overigens heeft de Hoge Raad in zÛn MaSl\dco arrest beslist dat

u"n 
"i,. 

loo¡i UvP geen rechtstreekse werking toekomt; HR 28 oktober

2011,tÛR201412.

HR 21 december 1956, NJ 1960/414 (Drukasbak)'

Consequent omdat in HR 17 april 2015, Nl 2O15lZg1' IER 2015157 (Simbal

aosbrj de uoge Raad nog spreekt over het'eigen gezicht'van het product

en 'cle eigen plaats in de markt' daarvan (r'o' 3'7'2)' De tetm'eigen gezicht'

isinslaafse.nabootsingszakenoverigensaleerderinlagerejurispruden-
tie gebruikt. Zie onder meer: Vtz' Rb' Amsterdam 14 juni 2011' IEF 9795

@elmaþlbert Heíjtr.); Hof Den Haag 28 mei 2013 ('qll Roü ndlDutch D.esis'nz)i

nu. oen ltaag zo ap til2017'18F1,6747 (Ontel/TelS1II)'lnziin conclusie bij het

onderhavige arrest gebruikt A-c Van Peursem die term ook' Als alternatief

voor die term gebluikt hij ook de term 'eigen gezicht" 'onderscheidend ver-

mogen' en'eigen Positie'.
HR 21 december 

.19 
56, NJ 1960 I 414 (Drulßsbak)'

3

4
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2
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producten op die markt' Van de partij die het product op de

m"rLt llengt kan dus niet (meer) worden verlangd dat zij

aantoont dat haar product zich aanmerkelijk onderscheidt'

7. ln r.o' 3.4.2 beslist de Hoge Raad verder dat de mate

waarin het product zich dient te onderscheiden van clie ge-

lijksoortige producten om bij het verschijnen van naboot-

singen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen

onÃ,"un, onder meer afhangt van de aard en de hoeveel-

heid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de

¿esUãtreffen¿e markt bevinden' Een begrijpelijke regel' Im-

mers, in een dicht of druk Umfeld zullen kleine verschillen

in vormgeving nu eenmaal minder snel opvallen dan in een

minder druk bezet Umfeld.T

8. Uit het Plastic stapelschclen-arrest kan worden af-

geleid dat bij de beantwoording van de vraag of een product

ãen eigen gezicht op de markt heeft, het product alleen ver-

geleken moet worden met producten uit het Umfeld die uit

hetzelfdemateriaalbestaanalshetnagebootsteproduct.s
Wat opvalt is dat de Hoge Raad in het onderhavige arrest in

r.o.z.Ã.2 (maar liefst drie keer) spreekt over 'gelijksoortige

producten'. De term'gelijksoortige producten' is ruimer dan

ã.,..rn'producten die bestaan uit hetzelfde materiaal" Een

glazen siapelschaal kan immers als een gelijksoortig pro-

áu., .1, een plastic stapelschaal worden beschouwd' Dat

zou dus betekenen dat het Umfeld waarmee het eisende

product vergeleken moet worden, ruimer is dan uit het Plas-

üc stapelschalen-arrest lijkt te volgen'

9. Helemaal zeker hiervan zijn wij echter niet' want

de Hoge Raad spreekt over gelijksoortige producten'op de

desbetreffende markt' (ook wel: 'die markt' of 'de markt')'

Wanneer nu de Hoge Raad 'de desbetreffende markt' eng

opvat en de markt van plastic stapelschalen beperkt tot

de markt van plastic stapelschalen en dus niet opvat als de

markt van stapelschalen (ongeacht uit welk materiaal zij ge-

maakt zijn), dan blijft van het door ons veronderstelde rui-

mere Umfeld waarmee het product vergeleken moet wor-

den niets meer over. Het blijft dus gissen of de Hoge Raad is

teruggekomen op zijn Plastic stapelschalen-atrest'

10. Mocht dat inderdaad het geval zijn of in de toe-

komst alsnog gebeuren, dan zouden wij dat niet betreuren'

Het is immers een beetje gek een plastic stapelschaal een

eigen gezicht te geven, terwijl er al een glazen schaal op

de markt is die er precies op lijkt' Vooral omdat de 'recht-

hebbende van de glazen schaal'de fabrikant van de iden-

tieke plastic stapelschaal kan verbieden om die schaal op de

markt te brengen, omdat verwarringsgevaar te duchten is'

Dit punt lijkt overigens sterk op de problematiek die in het

modellenrecht (momenteel) speelt'e

11. Hoe dat verder ook zij, begrijpelijk en logisch vin-

den wij ook de regel (r'o. 3.5'2) dat populariteit' bekendheid

of een groot marktaandeel op zichzetf niet ertoe kunnen lei-

Zie voor een mooi voorbeeld van een druk bezet Umfeld de BssillBurgers'

,u"t ; Hof o"n U"" g22 iuli2o14,IER2o14/62 en Rb' Den Haag 16 december

201s, lER2016l34.
HR 15 maart 1968, NJ 1968/268 (Plostíc stapelschslen)'

zJ HvJ ru l¡ mei zois, trn zots¡as, p' 325, m'nt' Hartman (croup Nivelles/

BHIM), welke kwestie aan het HvJ EU is voofgelegd'

den dat een product een eigen gezicht op de markt heeft'lo

Die factoren kunnen onder omstandigheden natuurlijk wel

een aanwijzing zijn voor het feit dat het product een eigen

gezicht op de markt heeft, maar doorslaggevend zijn ze niet'

i,vaar h.t uitsluitend om gaat is de uiterlijke verschijnings-

vorm van het product' Die moet verschillen met de rest van

de markt.
12. Met de beslissing dat het producteen eigen gezicht

in de markt moet hebben op het moment dat de nabootsing

verschijnt (r.o.3'4'2) en de regel dat het eigen gezicht kan

afn.m.n, en zelfs verdwijnen naarmate meer soortgelijke

producten op de markt verschijnen en zich handhaven (r'o'

3.4.3; een soort 'verwateling' dus), stemmen wij ook graag

in. Met die regels werd in de literatuur en lagere jurispru-

dentie al gewerkt.lt Voor de rechtszekerheid is van belang

te weten dat de Hoge Raad daaraan nu zijn zegen heeft ge-

geven. Bedoelde regels komen overigens bekend voor: zij

gelden ook in het merkenrecht'

ì¡. Net als de merkhouder die ervoor moet zorgen dat

zijn merk niet tot soortnaam verwordt,lz moet de partij die

håt product op de markt brengt zich redelijkerwijs voldoen-

de inspannen om ervoor te zorgen dat haar 'eigen gezicht

niet verwatert'. Welke mate van inspanning van de betrok-

ken partij kan worden gevergd hangt van de omstandig-

heden van het geval af. Over het algemeen kan echter niet

worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen

op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aan-

pakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel; r'o' 3'4'3'
^14. 

'Rechthebbenden op een eigen gezicht' zijn dus

gewaarschuwd. Zij moeten zich voldoende inspannen (door

het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van

verbodsvorderingen) om ervoor te zorgen dat hun product

het eigen gezicht op de markt niet verliest' Hoewel zij niet

,.g"n 
"lk"n.bootsing 

hoeven op te treden, doen zij er wel

verstandig aan om - zoals Visser in zîjn Ats Aequi-noot te-

recht opmerkt - in ieder geval tegen de grote nabootsers op

te treden. Daar moeten zij goed van doordrongen zijn'

(Nodeloze) vetwarring
15. Het belangrijkste nieuws dat dit arrest brengt ziet

echter op de nadere uitleg van het verwarringsbegrip' Dui-

delijk is nu dat dit zowel directe als indirecte verwarring

omvat.t' De Hoge Raad heeft hiermee een einde gemaakt

aan een in de literatuur omstreden punt' Zie voor een weer-

Gielen/Geerts, Kort begrip 'tøn het intellectuele eigendomsrecht' Deventer:

Kluwer zOtZ, nr,T23.lnHofArnhem-Leeuwarclen 27 augustus 2oi3' IEF

12988 (KMGIVDv)had het hof die regel al aangenomen' Dat die regel nog

g".n g"t."ngo"d was blijkt bijvoorbeeld uit Rb' Groningen 21 nolember

ãor z,irn rzoãa 1n oessinklRodschait)

Zie voor vindplaatsen Gielen/Geerts, Koft begtip !4n het intellectuele eigen-

domsrecl¡f. Deventer: Kluwer 2017, nr. 723'

HvJ EU 6 maart 2014' BIE 2014/18, m'nt' Cohen Jehoram' IER 2014/50' m'nt'

Ceerts (Bcck¿ldrinl P f ahn Bachmíttel).

"Partijea hebben getwist oveÍ de in aanmerking te nemen verwarringsso'r't:

herkimst- of ptoàuctverwanini, Het hoÍ meút in dít verband op dat art'

6:162 BW, mßde g'elet op de olilemeneformuleringttanatt' 1,bisranhetunie'

verdrag vøn Paújs, Seacht moet wotden bescherming te bieden tegen beide

uor*rirorr"r*oriing." Zie ook Verkade 1986' nr' 25(b); de Vrey' Towdrds

a Europeafl Unfair Competition Law: A Ctosh Between Legal Families (diss'

ZoOS),'p. fzS-izOt cielen, spoor-bundel 2oo7' p' l03: Gielen/Geerts' op'cit;

xl.2.723.
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gave van die discussie de conclusie van A-G Van Peursem

nr.2.20)a
ú. De Hoge Raad herhaalt in r'o' 3'4'4 zijn in het

Rummiltub-atrest gegeven regel dat bij de beoordeling of

sprake is van nodeloze verwarring de totaalindruk van elk

ot"à".,.t de beschouwing daarvan door een weinig oplet-

i"n¿ topen¿ publiek dat de producten meestal niet naast

elkaar ziet, beslissend is'1s In diezelfde rechtsoverweging

benadrukt ons hoogste rechtscollege dat het dus gaat om

de invloed van de gelijkenis op de aankoopbeslissing van de

consument.DeHogeRaadlijkthieraantehakenbijhetge.
iu.*onit.".¿e (ongeoorloofde) mededingingsrecht (meer

specifiek de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken)' waar

de beinvloeding van het gedrag van de consument eveneens

centraal staat' Daarmee bevestigt de Hoge Raad - ons in-

ziens terecht - dat het leerstuk van de slaafse nabootsing

niet alleen de (economische) belangen van concurrerencle

ondernemingen beschermt' maar mede op de bescherming

van de belangen van de consument ziet' Een punt waarvoor

ae uoge naal inzijnSimbal1csbro-arrest (waar het ging om

ã. ur;.g of het nodeloos wekken van verwarringsgevaar

"1, 
..n Jn."rlijke handelspraktijk gezien kan worden)' geen

oog heeft gehad.t6 Dat is opvallend' Hiermee suggereren wU

åuäig.n, op geen enkele wijze dat de Hoge Raad in het on-

derhavige arrest ten opzichte van het SimbalH.asbro-arrest

een'omslag' heeft gemaakt' Die kwestie speelde in de on-

derhavige zaak domweg niet' Bovendien is het zo dat niet

de UogJ Raad maar het HvJ EU uiteindelijk moet beslissen

ofhetwekkenvannodelozeverwarringalseenoneerlijke
handelspraktijk gezien kan worden'

17. In r.o. 3.4'4' gaat de Hoge Raad in op de verwar-

ringstoets. Voor het g"mtk gevun wij hieronder de tekst

nogmaals weer:

"De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet ge-

val, gelet op de totaalindrukken van vergelijkbare produc-

ten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring

bij hei desbetreffende publiek' dient daarbij alle relevante

omstandigheden van dat geval te betrekken' Daarbij be-

hoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de ver-

warringsvraag aan punten van overeenstemming meer

gewichi toekomt dan aan punten van verschil' Eveneens

ãfhankelÜk van de omstandigheden van het geval is of en

in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoop-

beslissingzallatenleidendoordewijzewaaropdeproduc-
ten na aankoop ('post sale') zijn of worden waargenomen'

of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zicht-

baìr zijn, en op de verpakking van de diverse producten"'

ls.Dezetekstisniethelemaalduidelijkmaarwijlezen
die als volgt' Bij de verwarringstoets - waarbij..bepalend is

de vraag of de consument bij het nemen van zijn aankoop-

¡.tiittiit wordt beinvloed - dient men alle relevante om-

14ZieookVe¡kade1986,nr'25(b);deVfey,op.cit',p.125.126iGielen,Spoor.'- 
O"t¿., ,OOZ p.103: Gielen/Ceerts' op'cit' Xl'2'723 en.het ãl eerder ge-

"ã"-á" 
uøn¿ 

^tn 
sterdømfXenos-atrest van het Hof's-Hertogenbosch'

15 HRTjuni 1991,NJ 19921392'

; H* ii 
"pìtl 

jo'ts, 
"t 

2015/2s1' m'nt' verkade' ¡ER 2015/56' m nt' ceerts'

standigheden van het geval te betrekken' Afhankelijk van

de omJtandigheden køn daarbij van belang zijn (maar het is

niet altijd, als regel, van belang):

-deuitdeArubaan'"*"'k"n'"akBigott'BatcofDoucall7
afkomstige regel dat voor de verwarringsvraag aan

punten van overeenstemming meer gewicht toekomt

dan aan Punten van verschil;

- het gevaar van'post sale'confusion;18

- ¿at ãe consument (ook) zal letten op onderdelen die bij

gebruik niet zichtbaar zijn; en

- de verpakking van de diverse producten (wij lezen: het

produ.t u.n de eisende en gedaagde partij)'

19. De Hoge Raad oordeelt dus enkel dat post sale con-

fusion, niet zichtbare onderdelen en de (afwijkende) verpak-

king, een rol kunnen spelen bij de vraag of de consument in

v.ri,v.rring raakt' Niet duidelijk is onder welke omstandig-

hedenditdanzoukunnengebeuren.Iseenduidelijkedisclai-
mer voldoende? Of - zoals Visser suggereertle - gebruik van

zeer afwijkende kleuren op de verpakking? Voor wat betreft

disclaimersenafwijkendekleurenzoudenwijterughou-
dendheid willen betrachten en niet te snel willen aannemen

datdaardoorhetVerwarringsgevaarweggenomenwordt.
CentraalendoorslaggevendisWatonsbetreftdegelijkheid
van beide producten' Niet voot' niets is een standaardregel

van de HogL Raad dat de nabootsende concurrent verplicht is

slles tedoen wat redelijkerwijs' zonder afbreuk te doen aan

ãe ¿eugdelijkheid en bruikbaarheid van zijn product' moge-

liik en nodigis om te voorkomen dat door de geliikheíd van

beide producten gevaar voor verwarring ontstaat'

20. Tenslotte nog een enkele opmerking over de maat-

man in het slaafse nabootsingsleerstuk' Het is vaste juris-

prudentie van de Hoge Raad (vgl' o'a' het Rummikub-arrest)

datditbetrefthet..weinigoplettendkopendpubliekdatde
beide producten meestal niet naast elkaar ziet"' Het Hof

oen såscf, ging, in de eerder genoemde Blond-zaal<' ech-

ter uit van ãe "gemiddetd geï$ormeerde' omzichtige en op'

lettendegewoneconsumenten'''Wijzoudengraageenlans
willen breken voor toepassing van deze welbekende Cuf

Sp r ingenhe ide-.on'tt*tnt in het slaa fse nabootsin gs recht'

Binnen het geharmoniseerde Europese oneerlijke mede-

ãinglngr.".tt (handelspraktijken en reclame)' waar in dit

"r.Ã, 
ã. Hoge Raad '"ift 

¡U aansluit ('aankoopbeslissing')'

geldt deze maatman al jaren' Ook in het merkenrecht' waar

ierw.r.ing evenals bij de slaafse nabootsing een kernbe-

grip is, geldt deze 'n"ti*"n' 
Waarom dan nog steeds bij de

slaafse nabootsing aansluiten bij de afwijkende' gedateerde

definitie voor de maatman afkomstig uit de (oude) HR-

rechtsPraak?

RECLAMERECHT EN ONEERLUI(E MEDEDTNGINC

P.G.F.A. Geerts en R.W. de VreY

17 HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:2C2889' fER 1999/29 (p' 161) (Bigotr-

18

19

BatcolDoucal).

î", "1"r"" 
í* ¿e posr sale confusion wijkt de Hoge Raad af vm de con-

clusie van de A-c van Peursem' Deze meerit dat er geen plaats is voor

bescherming tegen dit soott verwarring omdat de Hoee Raad in het

Rümmikub-arrestheeftgeoordeelddatdevlaågishoehetkopendpubliek
de producten beschouwt'

DJ.C. Visser, vetwdÍring en verwatering bìj sieroden' Ars Aequi juîi 2017 '

p.537-534.
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