vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/589928 / HA ZA 20/284
Vonnis van 17 november 2021
in de zaak van

1. LP.V. [¥elft Ingenieursbureau voor Productvormgeving B.V.,
gevestigd te Delft,

2. FALCOB.V.,

gevestigd te Vriezenveen,

eiseressen,

advocaat mrs. J.J.E. Bremer, J.H.A.M. Klaus en J.B. Westerveld te Den Haag,

tegen

[, handelend onder de naam

VAN VILSTEREN URBAN INCLUSIVE,
wonende te Epse,

gedaagde,

advocaat mr. H.J. Dekker te Den Haag.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk IPV Delft c.s. en afzonderlijk [PV Delft en Falco
genoemd worden. Gedaagde zal hierna Van Vilsteren genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 februari 2020 met producties 1 t/m 15;

- de conclusie van antwoord met producties 1 t/m 21;

- het tussenvonnis van 30 juni 2021 waarin een comparitie van partijen is bevolen,

- de akte van IPV Delft c.s. overlegging productie 15.1;

- de akte van IPV Delft c.s. overlegging productie 15.2;

- de akte van Van Vilsteren overlegging productie 21;

- het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 6 oktober 2021 en de door partijen ter
zitting voorgedragen spreekaantekeningen;

- de akte van IPV Delft c.s. overlegging productie 15.3.

1.2. Het proces-verbaal van de comparitie is met instemming van partijen buiten hun
aanwezigheid opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken
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over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. Van die gelegenheid is
geen gebruik gemaakt.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. IPV Delft is een ingenieurs- en ontwerpbureau dat onder meer meubels ontwerpt

voor de openbare ruimte. Falco is licentienemer van IPV Delft voor wat betreft de
‘FalcoLinea’ lijn. Enig aandeelhouder en bestuurder van IPV Delft is Overbruggen.n!

Holding B.V. (hierna: Overbruggen). De heer {x |heeft
de hierna getoonde banken en stoel in 2005 onfworpen. [X heett het meubilair als
werknemer van Overbruggen ontworpen en deze laatste heeft het werkgeversauteursrecht

overgedragen aan I[PV Delft.

Op 29 januari 2020 zijn de IE-rechten bij akte indien en voor zover er nog rechten zouden
kunnen rusten bij de heeen zijn persoonlijke holding Overbruggen, aan [PV
Delft overgedragen.

De voor IPV Delft ontworpen bank, stoel en bank zonder rugleuning (hierna: ‘nietje’),
tezamen worden deze aangeduid met de IPV Delft Objecten.

2.2. Van Vilsteren is een eenmanszaak die zich tevens bezighoudt met het vervaardigen
c.q. verhandelen van meubilair voor de openbare ruimte. Hij heeft onder meer de volgende
meubels ontworpen.
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De door Van Vilsteren op de markt gebrachte bank, stoel en ‘nietje’, tezamen worden deze
aangeduid met de Van Vilsteren Objecten.

23. Bij e-mail van 9 oktober 2019 heeft onder meer het volgende aan Van
Vilsteren geschreven:

“Op 20 mei 2019 hebben wij u laten weten grote bezwaren te hebben met de namaak van
ons ontwerp door uw firma. Het meubilair dat via uw firma is geleverdinde | }in
Vianen is een kopie van onze ontwerpen voor de Falco Linealijn.

Kortgeleden hebben wij de projectleider van de Gemeente gesproken. Hij heeft aan ons
schriftelijk verklaard:

‘De firma Van Vilsteren Urban bv heeft via aannemer Agterberg bv voor dit project
banken, stoelen en afvalbakken geleverd die een kopie blijken te zijn van de door u
ontworpen Falco-linea producten.

(..)

Vervolgens hebben wij de aannemer gevraagd om voor de banken en afvalbakken
meubilair ‘als de Falco-Linealijn’ te leveren.

Wij hadden verwacht ofwel de Falco-Linealijn geleverd te krijgen ofwel een duidelijk
ander productontwerp met hout en staal.’

Wij kunnen uiteraard deze inbreuk op onze auteursrechten niet accepteren.”
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24. Bij e-mail van 14 oktober 2019 heeft Van Vilsteren onder meer het volgende aan
geschreven:

“Sinds uw eerste mail is het onderwerp van de discussie helder geweest. U claimt
auteursrechten en wij zijn van menig dat u deze auteursrechten te breed uitlegt. Wij zijn van
mening dat ons product is op voldoende punten origineel. Hetgeen wij ook in onze mail van
13 juni jl. hebben bevestigd.”

2.5. Van Vilsteren heeft onder meer de volgende foto’s van het vormgevingserfgoed in
2005 overgelegd.

1. De Nigra van Escofet uit 1994

2. De Flow bench lijn van City Design uit 2000.
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4. De Babbe 005 van Harry Derks uit 2000.

5. De Acrobantico van Roger Abero uit 2003.

En de volgende foto’s van het umfeld in 2020.
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7. De bank van Punto Design.

8. De Bench 3.7 Woody van The Italian Lab.

2.6. Bij brief van 18 oktober 2019 heeft — de raadsman van —IPV Delft een
sommatiebrief gestuurd, waarin Van Vilsteren, onder meer, is gesommeerd de door IPV
Delft vermeende inbreuk te staken.

3. Het geschil
3.1. IPV Delft c.s. vordert — samengevat — dat de rechtbank bij vonnis voor zover
mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Van Vilsteren:
L. beveelt om onmiddellijk de auteursrechtinbreuken, slaafse nabootsing en
onrechtmatig handelen te (doen) staken,
II. beveelt om alle Van Vilsteren Objecten die aan afnemers, waar ook ter wereld,

zijn verkocht, geleverd, bezorgd, verhuurd of anderszins ter beschikking zijn
gesteld, terug te roepen, vergezeld van een voorgeschreven e-mail,

IIL. beveelt om alles te doen, wat redelijkerwijs van Van Vilsteren verwacht kan
worden om de reeds geplaatste Van Vilsteren Objecten uit de openbare ruimte
te (doen) verwijderen,

V. beveelt om:
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a.

b.

de gehele voorraad van Van Vilsteren Objecten die Van Vilsteren en derden
onder zich houden, en

alle ontwerptekeningen, technische tekeningen, schetsen, berekeningen en
alle andere (voorbereidende) documentatie van de Van Vilsteren Objecten

te (doen) vernietigen, door of onder toezicht van een deurwaarder of
registeraccountant welke daarvan een rapport opmaakt,

. beveelt om binnen twee werkdagen na het opstellen van het rapport bedoeld
onder 1V, dit rapport aan de advocaten van IPV Delft c.s. per e-mail toe te
sturen;

VI beveelt om aan de advocaten van IPV Delft c.s. per e-mail opgave, te doen van:

a.

b.

het totale aantal Van Vilsteren Objecten dat Van Vilsteren heeft ingekocht,
in voorraad houdt, in voorraad heeft gehouden, heeft verkocht, heeft
uitgeleend en heeft verhuurd,

de inkoopprijs, kostprijs, brutowinst en nettowinst die Van Vilsteren heeft
behaald met alle handelingen vermeld onder Vl.a,

opgesteld door een onafhankelijk registeraccountant en voorzien van alle
benodigde bewijsstukken (zoals, maar niet beperkt tot, facturen, inkoopbonnen
en voorraadstaten), waarin niets onleesbaar zal zijn gemaakt en waaruit de
juistheid van de onder V1.a en VL.b bedoelde gegevens volgen,

VII.  beveelt om aan de advocaten van IPV Delft c.s. per e-mail (via

| opgave, te doen

van:

a.

c.

alle partijen aan wie Van Vilsteren een of meerdere Van Vilsteren Objecten
heeft verkocht, uitgeleend en/of verhuurd en bij wie Van Vilsteren Van
Vilsteren Objecten heeft geplaatst of heeft doen plaatsen, inclusief opgave
van alle contactgegevens van deze partijen;

alle partijen met wie Van Vilsteren heeft samengewerkt in de ontwikkeling,
vervaardiging, verkoop, uitleen, verhuur, plaatsing van en enige andere
commerciéle handeling met betrekking tot de Van Vilsteren Objecten; en
alle locaties waar Van Vilsteren Objecten in de openbare ruimte zijn
geplaatst,

VIII.  beveelt om de door IPV Delft c.s. voorgestelde rectificatie te plaatsen en
gedurende dertig aaneengesloten dagen geplaatst te houden op de website en
sociale media van Van Vilsteren,

IX. veroordeelt tot betaling, nadat is gebleken welke grondslag de hoogste
vergoeding voor IPV Delft c.s. met zich meebrengt:

a.

volledige vergoeding van alle door IPV Delft c.s. geleden en nog te lijden
schade die het gevolg is van de in het lichaam van deze dagvaarding
omschreven auteursrechtinbreuken, slaafse nabootsing en onrechtmatig
handelen, op te maken bij staat; dan wel

winstafdracht van de gehele door Van Vilsteren als gevolg van de in het
lichaam van deze dagvaarding omschreven auteursrechtinbreuken, slaafse
nabootsing en onrechtmatig handelen genoten nettowinst, zoals berekend
door de onafhankelijke accountant uit VL.b,

X. veroordeelt in:

a.

voor wat betreft het onderdeel van dit geding dat naar de mening van de
rechtbank grondslag vindt in handhaving van intellectuele
eigendomsrechten de volledige door IPV Delft c.s. gemaakte proceskosten
van dit geding, conform hetgeen bepaald is in artikel 1019h van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv);
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b. voor wat betreft het onderdeel van dit geding dat naar de mening van de
rechtbank grondslag vindt in onrechtmatige daad: Van Vilsteren te
veroordelen in de proceskosten van dit geding overeenkomstig het
liquidatietarief,

XI. veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 2.000,00 per dag en/of object
en/of keer, zulks naar keuze van IPV Delft c.s., dat Van Vilsteren niet, niet
tijdig en/of niet volledig voldoet aan het onder I tot en met X gevorderde.

3.2. IPV Delft c.s. stelt ter onderbouwing van haar vordering het volgende. Het gaat om
stoelen en banken bedoeld voor de openbare ruimte en die een zeer uniek en kenmerkend
design hebben en waarop IPV Delft auteursrecht heeft. Deze objecten zijn in 2005
ontworpen door . Op grond van artikel 1 jo. 10 lid 1 van de Auteurswet (hierna:
Aw) genieten de producten auteursrechtelijke bescherming. Deze bescherming komt IPV
Delft c.s. exclusief toe.

De Van Vilsteren Objecten betreffen auteursrechtelijke verveelvoudigingen in de zin van
artikel 13 Aw want de totaalindruk is gelijk. Omdat de Van Vilsteren Objecten ter
beschikking zijn gesteld aan het publiek, ook via internet, is aan het vereiste van
openbaarmaking voldaan. Voorts is er verwarring gezaaid.

IPV Delft c.s. lijdt schade door het handelen van Van Vilsteren, doordat het eigen gezicht in
de markt van de IPV Delft Objecten door toedoen van Van Vilsteren is verminderd en
doordat zij verkoop van haar producten misloopt.

3.3. Van Vilsteren voert als verweer aan dat IPV Delft c.s. geen auteursrecht op de
litigieuze ontwerpen toekomt. Geen van de eigenschappen van de IPV Delft Objecten zijn
uniek en kenmerkend voor de producten van IPV Delft, de objecten missen een eigen
oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker. De verschillende
kenmerken waren reeds voor 2005 gebruikelijk. IPV Delft heeft haar ontwerp ontleend aan
objecten van derden. De vorm van de objecten is verder grotendeels technisch of functioneel
bepaald.

Indien er wel sprake zou zijn van auteursrechtelijke bescherming meent Van Vilsteren dat
hij geen inbreuk maakt op het auteursrecht van IPV Delft omdat zijn objecten duidelijk
afwijken van de IPV Delft Objecten. Van slaafse nabootsing is dus evenmin sprake en
bovendien bestaan in het umfeld inmiddels vergelijkbare ontwerpen, zodat van een eigen
gezicht op de markt geen sprake meer is.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Het gaat in deze zaak om de vraag of de IPV Delft Objecten auteursrechtelijke

bescherming genieten en of de bank, de stoel en het ‘nietje’ van Van Vilsteren inbreuk
maken op de auteursrechten van IPV Delft op haar objecten, dan wel dat sprake is van
slaafse nabootsing. Allereerst wordt beoordeeld of Falco als procespartij ontvankelijk is.

ontvankelijkheid Falco

4.2. Van Vilsteren stelt zich op het standpunt dat de ingestelde vorderingen slechts door
een procespartij die de auteursrechten bezit kunnen worden ingesteld. Gesteld noch
gebleken is dat Falco enig auteursrecht bezit, zij bezit als licentichouder slechts een
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exploitatierecht. Ook maakt Falco Van Vilsteren geen verwijt en ziet de dagvaarding slechts
op vermeende rechten van IPV Delft. Van Vilsteren meent dat Falco om deze redenen niet-
ontvankelijk moet worden verklaard in alle vorderingen, ofwel dat alle vorderingen ten
opzichte van Falco moeten worden afgewezen.

43, Volgens IPV Delft c.s. lijdt Falco als producent en verkoper van de IPV Delft
Objecten schade door het mislopen van inkomsten. Falco is ook uit hoofde van de
Auteurswet bevoegd om op te treden tegen Van Vilsteren en is dus ontvankelijk in deze
procedure.

44, De rechtbank oordeelt als volgt. Artikel 2 leden 2 en 3 van de Auteurswet (Aw)
bepalen dat een derde een licentie kan verkrijgen voor het geheel of een gedeelte van het
auteursrecht. De rechten van een licentienemer dienen te zijn opgenomen in een daartoe
bestemde akte. De licentienemer kan alleen de bevoegdheden die in de akte staan vermeld
uitoefenen. IPV Delft heeft geen licentieovereenkomst met Falco overgelegd en dus is niet
na te gaan welke bevoegdheden door haar aan Falco zijn overgedragen. De gerechtigdheid
van Falco is door Van Vilsteren betwist. Falco is daarom niet-ontvankelijk in deze
procedure voor zover het de auteursrechtelijke aanspraken en daarop gebaseerde
vorderingen betreft. Anders ligt dat ten aanzien van de grondslag slaafse nabootsing,
hetgeen onder de onrechtmatige daad valt. Falco is wel ontvankelijk voorzover de
vorderingen daarop zijn gebaseerd.

auteursrechtelijke bescherming

4.5. De vraag die eerst beantwoord moet worden, is of de [PV Delft Objecten
auteursrechtelijke bescherming genieten. Om als auteursrechtelijk werk beschermd te
kunnen zijn in de zin van artikel 10 Aw moet het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk
karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, in die zin dat het een eigen
intellectuele schepping van de maker is en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van
de maker bij de totstandkoming van het werk.! Ook een verzameling of bepaalde selectie
van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van
de Auteurswet.? Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of
triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.’ De
keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat
zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze; de verschillende manieren om
een idee uit te voeren zijn dan zodanig beperkt dat het idee samenvalt met de uitdrukking
ervan en de auteur onmogelijk uitdrukking kan geven aan zijn creatieve geest en tot een
resultaat kan komen dat een eigen intellectuele schepping vormt.* Of aan voornoemde
maatstaf is voldaan, dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het
voortbrengsel tot stand is gebracht. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk
of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet
betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet
worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is

' HvJEG 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465, C-5/08 (Infopaq I) en HVJEU 1 december 2011,
ECLILEU:C:2011:798, C-145/10 (Painer).

2 Hoge Raad 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY 1529 (Stokke / H3).

3 Hoge Raad 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (Endstra-tapes).

4 Hoge Raad 16 juni 2006, ECLINL:HR:2006:AU8940, (Lancome | Kecofa).
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