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Als er sprake is van ongewenste nabootsing van een product dat niet (meer) door een intellectueel
eigendomsrecht wordt beschermd, kan de rechter worden gevraagd een uitspraak te doen over de
rechtmatigheid van die nabootsing op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek (artikel over de
onrechtmatige daad). De rechter zal dan onderzoeken of er 1) een onderscheidend product is
nagebootst, 2) met de nabootsing verwarring bij het publiek mogelijk is én 3) de nabootser zonder aan
de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen een andere weg had kunnen
inslaan.

Luidt het antwoord op deze vragen onverdeeld positief dan ligt een veroordeling van de nabootser
wegens onrechtmatig handelen in de rede en kan de nabootser verboden worden de nabootsing nog
verder te verhandelen.

De laatste tijd zijn er veel zaken over de slaafse nabootsing van producten die niet (meer) door een
intellectueel eigendomsrecht zijn beschermd.

Illustratief voor een slaafse nabootsingszaak is een recente zaak bij de Rechtbank Breda tussen het
Canadese bedrijf Mega Bloks en het Deense bedrijf Lego Systems ('Lego') over sterk op elkaar lijkende
speelgoedbouwstenen. Mega Bloks vervaardigt evenals Lego diverse speelgoedbouwstenen, o.a. type
Micro en Mini, elk met 8 noppen (2x4). De vraag is of deze zijn te kwalificeren als (niet toelaatbare)
slaafse nabootsingen van de basisblokjes Lego en Duplo van Lego, ook elk met 8 noppen (2x4).

De Rechtbank stelt eerst vast dat aan Lego met betrekking tot haar bouwstenen géén intellectuele
eigendomsrechten (meer) toekomen. Vervolgens gaat de Rechtbank na of er in deze zaak wellicht
sprake is van onrechtmatige nabootsing door Mega Bloks.

De Rechtbank onderzoekt eerst of de bouwstenen van Lego een eigen gezicht op de markt hebben. De
producten moeten immers onderscheidend zijn. De Rechtbank neemt die onderscheidendheid aan. De
bouwstenen van Lego nemen volgens de Rechtbank qua uiterlijk een eigen unieke plaats in op de
markt van speelgoedbouwsystemen.

Verwarringsgevaar
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Daarna beantwoordt de Rechtbank de vraag of er verwarring te duchten is bij het publiek door de
bouwstenen van Mega Bloks. De Rechtbank overweegt dat de bouwstenen van Lego en Mega Bloks
vrijwel identiek zijn. Mede in aanmerking genomen hoe de bouwstenen worden aangeboden, gebruikt
en worden waargenomen komt de Rechtbank tot de conclusie dat er verwarringsgevaar is.

Resteert de vraag of Mega Bloks alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat
door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat c.q. of Mega Bloks zonder aan
de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg
had kunnen inslaan. Bij de beantwoording van die vraag is relevant dat Mega Bloks de klemconstructie
met noppen van Lego mag kopiëren omdat die geen octrooibescherming meer geniet (de
beschermingsduur is verstreken).

De Rechtbank oordeelt dat Mega Bloks verwarring had kunnen voorkomen door te kiezen voor een
andere maatvoering. De maatvoering van de bouwstenen Micro en Mini correspondeert met die van de
Lego-blokjes en dat is niet nodig. De maatvoering is niet technisch/ functioneel bepaald.
Compatibiliteit is ook geen noodzaak in dit geval. De bouwstenen van Mega Bloks hoeven niet
compatible te zijn met de bouwstenen van Lego. Dat de markt standaardisatie wenst - zoals Mega
Bloks - beweert is volgens de Rechtbank niet juist. De bouwstenen van Mega Bloks zijn dus
onrechtmatig en de Rechtbank verbiedt Mega Bloks derhalve de bouwstenen Micro en Mini aan te
bieden, te verkopen etc.
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