
in naam des Konings 
• vonnts 

RECHTBANK OOST -BRABANT 

Handelsrecht 
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch 

zaaknummer I rolnummer: C/0 1/291120 I KG ZA 15-142 

Vonnis in kort geding \'au .2.2 mei 2015 

in de zaak van 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
SEMTEX B.V., 
ge,•estigd te Best, 
eiseres in conventie, 
gedaagde in reconventie, 
advocaat mr. M.R. de Zwaan te Amsterdam, 

tegen 

1. 
2. 
beiden VYV'H'IOillU" 

3. 
wonende 
4 . de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
UNITED BRANl>S BV, 
gevestigd te Rosmalen, 
5. SCHWEIGMANN .JEUGDMOl)~ R.v~, 
gevestigd te Leeuwarden, · 
gedaagden in conventie, 
eisers in reconventie, 
advocaat mr. Th. Berendsen te 's-Hertogenbosch. ------=-.. 
Eiseres zal hi.ema als Semtex en gedaagden sub l tot eo roet sub 5 respectievelijk als 

~' -·t, ~. United Brandsen Schweig.mann Jeugdmode en 
gezamet~ c.s. worden aangeduid. 

1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
• de dagvaarding van 24 maart 2015, 
- de briefvan mr. De Zwaan van 14 april2015, met 22 producties, 
- de akte overlegging producties, tevens boudende eis in reconventie zijdens ~ c.s., 
- de brief van mr. Berendsen van 20 april 2015, met de producties 44 tot en met 50, 
-de briefvan mr. De Zwaan van 20 april2015, met de akte l10udende overlegging nadere 
productles en toegelichte inventarislijst, 
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- het f3Xbericht van mr. Berendsen van 21 april 2015, met een vervangende productie 43, 
- de mondelinge behandellllg op 22 april 2015. 
- de pleitnota van Semtex, 
- de pleitnota van ~ c.s .. 

1.2. Teu slotte is vonnis bepaald. 

z. De feiten 

2.1. Semtex i~ een kleine·. maar snel groeiende ondememing in kinderkleding, tevens 
handelend onder de naam 'Re1tour Den im de lu.xe'. Zij heeft in 2006 een kledinglijn 
ontwikkeld met de namen, c.q. merken 'Retour Jeans' en ·Retour Denim de luxe'. 

2 . .3. Semtex richt ;zich op de Nederlandse en de Europese markt Semtex leven aan 350 
winkels in }'; ederland en wordt verkocht in 11 landen in .Europa. Zij beeft ~n eigen 
oorwerpafdeling in Best en laat baar kledmg produceren in Az.ië. 

2.4. - rtlllt en~ ZIJn voormalige werkneemsters van Semtex Zij 
werkten beiden op de ontwerp- en productieafdeling onder •• I. 

2.5. -~was als productmanager hoofd van de ontwerp-. en 
productieafdeling waar drie orttwerpers, waaronder zij zelf en ~ en drie 
productiemedewerkers waren :aangesreld- ~ wer~.mek van. 
~do hoogste baas op crez1tiefterrein 
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2.6. - ~ en F~ werkten nauw sa.mon. Zij hlelde.n zich bij Semtex 
beiden beug met het ontwerpe~tkleding, onderhielden contacten n\et fabrikanten 
en leveranciers en be2ochten cop gezamenlijke reizen regelmatig de r~laties van Semtex in 
het verre Oosten. - •• en~ zijn naar eigen zeggen aoed bevriend. 

2.7. Het denim shirr 'Fioyd' is in september 2013 door-~ (met 
uittondering van de op bet shin aanwezige badge en print) tn dienst van Semtex ontworpen 
en &eïntroduceetd in de winter collectie 2014. 

2 8. Het ontwerp gidsjeans 'Feline' is door~ in dJenst van Semtex 
ontworpen in de periode februari-april 2013 en ge·1ntroduceerd in de collectie vooljaat 2014. 

, de p311Xler va:o~ tijdens het dtenstVerband van. 
~eiooor--~onl'\"Orpen logo van Indian Blue 

p ptember 2013 in de Benelux als woord-beeldmerk gedeponeerd (Benelux 
inschrij'\ ing. nummer: 0944239) en deze inschrtJ'·ing op 16 j Muari 2014 tot een 
intcmationnle inschrijving uitg_ebreid tot onder meer de gehele EU. China, Rusland, India en 
TI1ailand (inschrijvingsnummer. 1198381). m~t-~Is gemachtigde. 
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2.1 0. Op 17 september 2013 heeft- ~om 08.3 8 uur d\verse bestanden met 
daarin modellen, maattabellen en mailingbestanden met perscontacten van Semtex met 
behulp van we-transfer naar haar privé e-mailadres toegezonden. 

2.11. Op 30 september 2013 is-~ bij Semtex uit dienst getreden en op 3 0 
november 2013 is-· bij Semtex uit dienst getreden. 

2. 12. Enl<eie weken na haar ontslag is-~en bedrijf gestrut in 
kinderkleding onder de naam "!ndian Bluejeaus' . Samen met~ heeft zij een nieuwe 
onderneming opgezet met twee persoonlijke beheer B .V. 's, een w erkmaatschappij (Unlted 
Brands) en een flnanci! le houdsteemaatschappij (Unitêd Brands F!Oancial B V.). 

2.13 . ~is enkele weken na haar vertrek bü Semtex bij United Brandsin 
dienst getreden. 

2 14. Blijkens de •store locater• op de website van United Brands worden de producten 
van •tndiat\ Blue Jeans' .. frotn scratch" aangeboden in ruim 40% van de winkels die ook de 
producten van Semtex aftlemen en verkopen. 

2.15. SchweigmannJeugdmode en 'Oten Sien kinderkleding' is een afnemer VaJ.l United 
Brandsen verkoopt exemp\areo van de hierb<>ven genoemde ontwerpen van Semtex 

2.1 6. Medio 2014 hebben I~ en-~ ~ich in de vakpetS 
gepr~enteerd als de twee drjjvende krachten ac.hter bet nieuwe label "Inclian Bluejeans", 
daarbij ''erwijzend naar h.un v~~rleden bij Retour Jeans. 

2.17. Op 10 maart 201 5 be,eft Semtex , na daartoe verkregen verlof; ten laste van United 
Brands onder drie afnemers vam Semtex (te weten Ot en Sten kinderkleding, United Brands 
e~ Schweigmano. Jeugdnlode) beslag tot afgifte ex artikel 730 Rv en artikel28 Auteurswet 
gelegd op dh·erse roerende zalcen. Tevens zijn~ c.s. gesommeerd hun inbreuk op het 
auleursrecht van Serntex en b.utn onrechtmatig bandelen te staken. 

2.18. Blj briefvan 10 maart 2015 beeft Semtexjegens ~de njetigheid ingeroepen 
van het door hem op 22 september 20 l3 verrichtte merkdepot \'an een woord-be~ldmerk, 
houdende een ontwe('}) van Semtex en de daarop gebaseerde uitbre-iding wegens bet 
ven·ichten van een depot te k\v•ader trouw. Tevens is I<.rikke gesommeerd de mschriJving 
van het doOr hem gedeponeerdlewoord-beeldmerk te doen doorhalen. 

2. 19. ~c.s. hebben tot op heden. geen gevolg gegeven aAn de sonunaties van 
Semtex 

2.20. De door Semtex aangeschreven kinderkledingzaak Ot & Sien heeft door het 
tekenen van een onthoudingsY~klaring en bet afstaan van de in beslag genomen kleding aan 
Semtex verdere rechtsmaatregelen voorkomen 

2.2 L Tussen partijen rijn naast onderhavige geschil een v oorloptge getuigenverhoor en 
een inzage procedure ex artikel 843a Rv aanhangig. Laatstgenoemde procedure stond voor 
uitspraak op 27 apri.l201 5. He1r voorlopig getui,genverboor is gaande. 
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3. Het geschil 

3 1 Semtex vordert in coDvemie, na wijziging van eis, om bij von.o.is, uitvoerbaar bij 
voorraad: 
1.- ~~·en United Branc!s onmiddellijk na betekening van bet te 
wijzen vonnis te gebieden ellm inbreuk op de ten processe bedoelde auteursrecht van 
Semtex te stakeil en gestaakt te:: houden: 
l . door verveelvoudiging eo/of openbaannaking van de, met de in alinea's 12 tot en met 19 
van de dagvaarding aangeduide outwerpen van Semte>~: ('Floyd' eu 'Feline'), 
overeenstemmende ontwerpen ('LS Jeans' en 'Snake liv Skinny fit'), 
U. verkoop, afbeelding en verhandeling \'all deze producten, c.q ontwerpen en van <mdete 
met Semtex ontwerpen overeenstemmende producten; 
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2. Schweigmann Jeugdmode O·n.middellijk na betekening van !let te wijzen vonnis te 
gebiede11 elke inbreuk op het f!en processe bedoelde anteUTSrecht van Semtex. te staken en 
gest.aalct te houden in b~ bijzonder zal zij de verkoop, afbeelding en verhandeling staken en 
gestaakt houden van de met de in alinea· s 12 tot en met 19 van de dagvaarding aangeduide 
ontWerpen van Sernt_~~vereensten\mcnde ontwerpen (LS Jeans)1 

3. - ~. ~en Uniled Brands owniddeUijk na betekening van het te 
wijzen vonnis te gebieden zich te onthouden van oneerlijke medediugingsactiviteiten jegens 
Semtex, in het bijzonder door de vervaardiging verkoop, afbeelding en verhandeling van de 
onder l genoemde producten met i) bet nagebootste neklabel, i i) de bonzontale doorsnijding 
van pockets, iii) de bies aan de onderzijde van de shirts, .iV) het .l.n opvallend roze op idenliek 
plaats aan de binnenzijde van de waistband van diverse modellen aangebrachte woordmerk, 
v) de gadgets in toekomstilte collecties te staken el) gestruikt te houden e.n door zicb te 
onthouden van het gebruik van modellen, maa1tabellen en fabrikanten van Semtex~ 
behoeve van toekomstige coUecties. 
3. - c.s. onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis te gebieden zich uiterlijk 
van.:n'IÜ.lli2015 te onthouden van het (doen) maken van inbreuk op het ontwerp van het 
loJ.tO van lndiao Blue Jeans, in het bijzonder door geen producten meer te (doen) 
vervaardi~en, verkopen, versp;reiden en/ of (doen) afbeelden met het logo, c.q. het logo te 
(doen) VerYeelvoudigen enlohfte (doen) beelden in alle denkbare uitingen waarover zij 
zeggenschap heeft, waaronder doch uiet \Ütsluitond, de website, reclamemateriual, 
visitekaartjes en ander d.rU~IVerk met betrekking tot .lndian Blue Jeans; 
4. ~ te gebieden om binn.en 7 dagen na betekening van het te wijzen vonnis zorg te 
dragen voor doorhaling ex artikel2.28 BVIE van het Benelux: woordmerk "iodian Blue 
Jeans" bij het Benelux :Sureau voor lotellectueel Eigendom voor alle waren of diensten 
waarvoor het merk is ingeschnwen. en om van het onherroepelijke verzoek en de 
bevestiging van doorhaling de advocaat van Semtex een afschrift te doen toekomen, en om 
de door hem verleende toeStemming aan derden, waaronder in elke geval United :Brands> tot 
het gebruiken van bet inbreukmakende metk oruntddellijk te bet:incllgen. 
5 United Bran ds en Schweigmann Jeugdmode te gebieden otn binn~n 7 dagen na 
betekening van het re wijzen vonnis aan de advocaat van Semtex toe te doen komen een 
correct, compleet, schriftelijk en met onderliggende orders en facturen onderbouwd, en door 
een onafhankelijk.e door Semtex aan te wijzen en te instrueren registeraccountant op kosten 
van Uniled Brandsen Schweigmann Jeugdmode re veri.tif!re11 opgave van de volgende 
informatie: 
a) de nog aanwezige voorraad ·van de inbreukmakende producten (dus inclusief producten 
waarop het inbreukmakende tabel is aangebracht), onder vermeldlog van de locatie waar de 
namaakproducten zich bevinde:n, de aantallen en adminisrratieve type lUwduiding van de 
namaakproducten; 
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b) de mgekocbte aantallen. prijzen en leverdata ' 'an de inbreukmakende producren, onder 
O\'erleggins van kopieën van de daarop betreklong hebbtnde f:lCtureo; d~ \'erl<ocbte 
oM tallen en prijzen. de met de verkoop van de anbrellkmakende producten behaalde omzer 
en winst alsmede de verschillende ter berekenm~ van de winst op de omzet in mindering 
gebrachte kostenposten voorzien van duidehjl<e en gedetailleerde soh.dftelijke 
bewijsstukken; 
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c) voor wat betreft United Brands: de volledige namen en adresgogcvcns, waaronder 
tr~lofoon en c-mailadres, \'an de afnemers (woQronder wederverkopers en oonciUutielJouders) 
vrm de inbre-ukmakende producten, met daaa•bij de vervaardigde en/ of geleverde aar1tallen, 
prüzen en Jeve~;d:lta, onder ovedeggin& Yan kopieën van de daarop botrekking hebbende. 
factwen. 
6. Uoited Brands te veroordelen tot verzending aan wederverkopers van de Inbreukmakende 
producten. binnen 7 dagen na betekening van bet te wijzen vonnis, per 
e-mail aan de reguliere COJltactpersoon. met uit.slUllend de vol&eude inJtoud: 

Geachte 
Tcn~mde g~'Olg te g~en aan téh 'I.'QMÏS ven d l'oor.tenlngtnt 11cl11u Oost Brabom dà. [ 2015 ter 
z:a.U \ 'On d• mbreuk op kun t1Uieursrccr.J cp- m·ofl~ slaafs nabootstn vtm dt cnme1pen van Semre.'<: 
BY (h.od n. Rttolll' en Retow denim dûrae)'Den1111 Shirt ~ F/oyd" lt:mw 2014, 'Girls Jeans 
Ft/me". :omer 1014, d;em u mtr omrJdtklliju mgang rk vuhondelmg tmlof openbaarmaking 

(door ojbetldtng op uw webme, ojcenroonsrdltng in uw bedr[jf) van dlllnbr .. uAn:aktndz producten 
genaamd 
• LS Jtons tdenim srort met code DJ. 
• S11aÄ# Ln· Sl.:tnny fit {g!rls pa11t, code DJ 
tl stoX.tn en dut producten re rerournu<m, binntn 7 dçg~n ng hcgen, naor Uniuzd Bronels ondv 
opgovt van dt door u afgozomen o vqf verkochte aamallen " ' u n sprcljicatie "·an d« door tt retOllr 
gnondtn producten W!f ~~iju.n u er op dm het nitf metwuken aon du vene11k een mbreuk vomu op 
het atlllllii'Jreclu van· ervqf onrechtmatig is jege'IU Semtex BV en dar 11 oan.~pra/wlljk bent \IOCr de 
tiaardoor onrsramt schade 
Onder gelijktijdige verzendjog van afschriften van de verzonden beric:hten l'lan d~ raadsman 
van Semte)4 M.R. de Zwaan, naar het adres office((jlbremerde~non,n l , 
8. United Brauds en Sobweigmann Jeugdmode te veroordelen ~fl14 dagou na 
betehning van het te wijzen vonnis, alle in voorraad gehouden, wuronder alle door het 
auteursrechtelijke beslag getroffen producten en alle geretourneerd~ inbreulonakend~ 
producten, in aanwezigheid van een deurwaarder te ,·emietigen en een door de deurwaarder 
opaesteld proces-verbaal van deze Yernietiging aan de advocaat van Semtex doen toekomen. 
9. te bepalen dal~ c.s. een oruniddellijk opeisbare dwangsom verbeuren en 
verschuldigd zijn äail"Semtex van € 5.000,- voor iedere keer (de productie aanbieding, 
verkoop, verdere verhandeling of aibeeldmg "an afzonderliJk inbreukrnakende producten 
geldt als één overtreding) dan wel-en 211lks ter uarsluitende keuze vao Semtex - van 5 000 
Euro \'OOr jedere dag dat~ c.s. met de tijdige of volledige nakoming van de hiervOOT 
genoemde aan de betreffende gedaagde opgelegde ge-of verboden in gebrele l.S. 

10. te bepalen dat de eis in de hoofdzaak op de voet van arnkell019i Rvbinnen 6 maanden 
na de d3lUm van het te "ijzen vonnis moet worden w,:esteld en dat anders de ~etroffen 
voorzieningen hun rechtskraclu verlie~en, m.Jts ~ c s. eo ter zake doend gnffie 
verkJQriog heeft mgediend. 
11 . gedNt,gden hoofdelijk te veroordelen tot betaûng, met dietl verstande dat door betaling 
door een \'an de gedaagden de anderen zijn gekweren van de redelijke en evenredige 
proceskosten, ter zake van de handhaving van het auteursrecht en mede dien ten gevolge 
inroeping van de nietigheid van het merkteebt op grond van artikel 10 19h R.v, 

65·8 ~d[i~ ï3tJ u 
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12. uxhmige verdere maatregelen te treffen die de voorz.ieningenrechter passend acht, 
13. - c.s. te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder begrepen de 
kosten \'an rechtsbijstand 

3.2 Semtex legt aan haar vordering in conventie, kort weet gegeven, het volgende ten 
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grondslag. 

3.2.1. Senltex is ex a1tikel 7 JO. artikel 8 Aulew·swet aute\lrsreohtl•ebber•de op de door 
on/of onder verantwool'delljk.heid van haar medewer'ktrs vervaard•gdc en door Semtex op de 
mark\ gebrachte ontwerpen. te weten bet denim shirt ' Fioyd' (ft11l/winter 2014) en de Gids 
Jeans 'Felioe'(spring/summer 2014). Beide onrwerpco getuiRen van een eigen intellectuele 
schepping waarop auteursrechlelijke beschenning rust .-~.,-.. en 
United Brands hebben deze twee ontwerpen van Semte~g iek.Opjee~cten 
dle zij op dit moment als ooderdeel van de collectle zomer 2015 te koop a.anbieden. dat er 
sprake is \'an een o'·ereenstemmende totaalindruk met door Semtex vcrvaardigde 
ontwerpen.-~.~ en United .Grands maken daarmee mbreuk op het 
auteursrecht van Semtex betgeen onrechtmahg is je~ns Semtex 

3 .2.2 ~ c.s handelen onrechtmatigjegens Semte~ door de slaafse nabootsing van 
de onder 3.2.1. genoemde twee ontwerpen en de "'aist labels van Semtex of van onderdelen 
daarvan, waarbij de verwarring in de band wordl gewerkt door de hoedamgbeid van • 
• ~en~ als ex-werknemers van Semtex en de seciragingen , .an 
c.s .. 

3.2 3. -~.~en United Bl'ands maken 7JCh schuldig aan 
oneerlijke concurrentie, hetgeen onrechtmatig is j egens Semtex. 

3.2.4. Er is sprake van een depot te kwader trouw door~ van t:en woord· en 
beeldmerk, houdende een ontwerp van Semtex. 

3 .2.5. ln vcrband met de noodzakelijke handhaving van het auteW'sreobt en 
nietigverklaring van het merkrecht n1aakt Sotntex op grond van artikel I 0 I. 9h R v aanspraak 
op vergoeding van de volledige ter zake va:n de handhaving en nietigvelklaring gemaakte en 
no& te maken redelijke en evenredige kosten van reehtsbUstand, waaronder de kosteo van de 
geleede beslagen tot afgifte ex artike128 Auteurswet, conform de zijdens Semtex nog in het 
geding te brengen specificatie. 

3.3. Het verweer van ~ c.s. in conventie komt, zakelijk weergege' en. op bet 
volgende neer: 

I. zjj betwisteo dat Semtex ten aanzien "an het denim shirt 'Fioyd' en de jeans ' Feline' 
auteursrechtelijke bescherming toekomt. 
2. "oor zover aan een vergoJijking van het betreffende denim shirt wordt toegekomen (quod 
non) dan is "an inbreuk geen sprake omdat er geen kenmerkende liCkken rijn overgenomen 
en de totlalindruk van hc1 shirt niet overeenstemmen. Van een o\'ereeostemmende 
totaalindruk door overname van auteursrechtelijk beschermde crckkeo is geen sprake, dus 
geen U1b1euk op beweerdolijke auteursrubteo van Semto.. Zelfs als overeenstemming zou 
worden aangenomen tussen de beide denim shirts is seen sprake van auteursrcchtinbreuk. 
De vormgeving \a:n bet lndian Bluejeaos shirt is Dantelijk niet ge'ulspireerd op hel denim 
shirt 'Fioyd', maar aan de shirts zoals opgenomen in de door~ c.s. overgelegde 
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producties 9 tlm 11. Van ontlening is geeu sprake en dus is er zelfs als de totaalindrukken 
overeenstemmen geen inbreuk, 
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3. ten aanzien van de jeans 'Feline' is evenmin sprake van een. overeenstemmend 
totaalindruk, dus geen inbreuk op beweerdelijke auteursrechten van Semtex. 
4. er is geen sprake van slaafse nabootsing. Het is aan Semtex om voor ieder separaat 
kenmerk te bewijzen dat d.it kenmerk door de consument wordt herkend als alkemstig van 
Semte'll: en uniek yoor Semtex. Semtex laa1 volledig na aan te tonen waarom deze 
onderdelen van ontwerpen een eigen plaats in de markt ketwen. Ieder begin van bewijs 
ontbreekt en reeds hierop strandt de slaafse nabootsingsvordering van Semtex. De 
kenmerken waru·op Semtex zich beroept ue.ro.en geen eigen plaats in de markt in en 
' 'erwarring is uitgesloten. nu het neklabel, het logo aan de onderz.ijde van het shirt en de 
doorsnijding van de pockets door Semtex enkel in haar 2014 collectie wordt gebruikt en niet 
meer in de 2015 collectie. Voor het onwaarschijnlijke geval dat verwarring zou bestaan 
hebben ~ c.s. voldoende gedaan om cUt te voorkomen, 
6. ter zake vao de vorderingen sub 4 en sub 5 is volstrel<t onduidelijk waarop die 
vorderingen z.ijn gebaseerd (obscuur libel). l.o.dien desondanks aan een inhoudelijke 
beoordeüng wordt toegekomen da,n dienen deze vorderingen te worden afgewezen, omdat 
de door Semtex ingenomen stellingen volstrekt onjuist z,ijn en er geen juridische grondslag 
bestaat voor de ingestelde vorderingen. Semtex heeft niet voldaan aa.o haar stelplicht ten 
aanzien van de grondslagen 'daden van onrechtmatige mededinging• en ' depot te kwader 
trouw' . Ten aanzien van vordering sub 3 (gedeeltelijk), sub 4 en sub 5 dient Semtex 
derhalve niet-ontvanl<elijk te worden verklaard. Het gevorderde ontbeert door niet-naleving 
van de op Semtex rustende gemotiveerde stelplicht een toereikende feitelijke grondslag, 
7. er is geen sprake van alldere daden van oneerlijke mededinging; ook voor wat betreft deze 
vordering is er sprake van obscuur libel. De dagvaarding bevat geen enkele indicatie of 
juridische duiding over welke daden van~ c.s. zouden maken dat er ~<prake zou zijn 
van oneerlijke mededinging. Anders dan Semtex heeft gesteld heeft geen enkel bestand 
betrekking op de maattabellen vao Semtex.. Ooi< de overige bestanden bij de bewuste e-mail 
bevatten geenszlns vertrouwelijke informatie over/van Semtex, 
8. de gewraakTe kledingstukken worden enkel verhandeld door United Brancis en een 
eventueel verbod kao dat ook enkel jegens die partij worden toegewezen. Een eventueel 
verbod dient beperkt te zijn tot specifiek omschreven lndian Blue Jeans kledingstukken en 
niet ook 'overeen.stemmende producten' te omvatten . Voor een dergelijk breed verbod 
bestaat geen enkele aanleiding en dit zal louter tot executiegeschillen leiden, 
9. een eventueel verbod door Schweigmann Jeugdmode dient beperkt te zijn tot specifiek 
omschreven ' India.nBiue Jeans kledingstukken'. hetgeen niet het geval is, 
10. de vordering sub 3 kan enkel worden toege.we~njegens United Brands __ 
~en P--bandelen niet als privé personen, 
11. de consequenties van het sub 4 gevorderde zijn dermate groot YOor de bedr.ijfsvoering 
van United Brands dat deze vordering in ieder geval niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard 
dient te worden en aan United Brands Îll ieder geval tot 1 oktober 20 15 de tijd dient t~ 
worden gege\'en een nieuw logo te ontwikkelen, 
15. het vorderen van doorhalingvan een merk in kot1 geding is onmogelijk. Dit is geen 
voorlopige voorziening, 
16. voor toewijzing vau de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording 
ontbreek-t een spoedeisend belang. De termijn voor bet afl.eggen van rekening en 
verantwoording dient op zes weken te worden gesteld. Er dient duidelük te worden 
gespecificeerd over welke Inciian Bluejeans producten rekening e.n verantwoording dient te 
worden afgelegd, 
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17. het spoed~isend belang YOOr een brief aan de wederverkopers van ~ c.s. een recall­
\'erplichting ontbreekt evenzeer, 
18. vernietiging 'an voorraad is geen voorlopige voonienlng en dient reeds hierom te 
worden afgewezen. 
19. de gevorderde dwangsommen dienen te worden gematjgd tot een bedrag van € SOO,­
per dag en te worden gemaximeerd. 
20. de procoskosten die betrekking hebben op de 843a proeedw-e kunnen m deze procedure 
niet wozdcn toegewezen. Simpelweg omdat deze geen betrclcl<ing hebben op dit kort geding. 
Dit geldt ook voor de gevorderde kilometerkosren. Oe l3nV kru1 evenmln worden 
toegewezen. Daarnaast ontbreekt de specificatie van de kosten van de ingeschakelde derden, 
:zodat deze niet kunnen worden geverifieerd t>ll müsdien niet kunoen worden toegG\.vezen, 
21. de gevorderde kosten van re.chtsbljstand zijn buitensporig, gelet op het fe1t dat het 
beslagrekest en de dagvaarding nagenoeg overeenkomen en ook de bewijzen al lange tijd in 
net bezit zzjn \an Semtex, zodat met de verzameling en ordenmg daarvan nauweliJks kosten 
~ijo gemoeid Een kostem•eroordeling ter hoogte ''an de iodicatietuieven is naar de mening 
van ~ c.s. maximaal toewijsbBar, 
22. een eventuele veroordeling dient zich enkel te richtenjegens Uruted l3rands en niet 
jegens de overige gedaagden. nu deze zelfstandig niet betrokken zijn bij hetgeen v.aamgen 
S~mtex zich verzet, 
23. de vorderingen sub 12 en sub 13 zjjn überhaupt njet toewijsbaar. 

3.4. Op de stellingen van partijen wordt lllema, voor zover van belang, nader ingegaan. 

In .reconventie 

3.5. Unjted Btands en Schweigman Jeugdmode vorderen in reconventie om bij vonnis 
u{rvoerbaar biJ voorraad: 
i) de door Semtex. op 10 maart 2015 ten laste van Unned 'Brands en Schweigman 
Jeugdmode gelegde conservatoire beslagen tot afgifte op te heffen, 
i i) Semtex te veroordelen in de kosten van de procedure In reconventie ex actikel l 0 19h RY, 
mot inbegrip van de 11a he1 gewezen vonnis verschuldi!tde nokostcn, begroot op € 13l,--
20nder betekening, te vermeerderen met € 68,-- in hot geval van betekening van het vonnis 
en daarbij te bepalen dat de proces- en nakasten b1nnen veertien dagen on dagtekening van 
het vonnis door Semtex <tienen te zijn voldaan, alsmede te bepalen dat de~ proces-en 
onkosten met ingang van de vijftiende dag na dagtekening van bet vonnis worden 
venneerderd met de wettelijke rente. 

3.6. United Btands en Schweigman Jeugdmode leggen aan hun recooventionele 
vordering, kort weergegeven. ten grondslag, hetgeen zij in conventie als venveer hebben 
sevoerd. 

3.7 Semtex voert gemotiveerd verweer. 

3.8. Op de stellingen van panijen wordt hierna. voor zo,·er van belang. nader ingegaan. 

4. De btoo.-deling in conventie 

4.1 lJ\ dit kort geding ligt onder meer de vraag ter beantwoording voor of er aan de 
ztjde van ~ c.s. sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van Semtex, althans 
van onreohtmat1g handelen (slaafse nabootsing) jege.ns Semt~. Al\'orens aan <tie nagen kan 
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worden toegekomen dient vooreerst de vraag te worden beantwoord of er in het onderhavige 
geval sprake is van een auteur.srechteüjk beschermd werk in de zin van artikel 1 Auteurswet 
(Fw). De voorzieningenrechtetr is met Semtex van oordeel dat hiervan in het voorliggende 
geval geen sprake is. Daartoe is het navolgende redengevend. 

A u teursrechteli jke bescheru!l!!g 

4.2. Op grond va.n het bepaalde in artikell jo. artikellO Auteurswet (hierna: Aw) 
komen voor auteursrechtelijke beschemlin,g die werken in aanmerking die voldoende 
oorspronkelijk zijn en een eig~:n karakter hebben en bovendien het persoonlijke stempel van 
de maker dragea Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, 
houdt in dat de vorm niet ontlmmd mag zijn aan het werk van een ander. Om te voldoen aan 
de eis dat het werk het persoonlijke stempel van de maker moet dragen, zal spxake moeten 
zijn van een vo1m die bet resu:ltaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve 
keuzes, en die aldus voortbrengselen zijn van de menselijke geest (Hoge Raad, 30 mei 2008, 
ECLI:l\'L:HR:2008:BC2l 53), 

4.3. E.et hofvan Justitie heeft voorts bepaald dat het auteursrecht slechts kan gelden 
met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk ïs, in die zin dat bet gaat om een eigen 
intelle~tuele schepping van de auteur ervan (vgl. HvJ }6 juli 2009, C-S/08 l.niopaq). 
baarbuiten valt in elk geval al hetgeen een votm heeft die zo banaal ofuiviaal is, dat 
daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wUzen OIR 30 mei 2008, 
ECLI:NL:HR:2008:BC2153, EndstTa Tapes). 

4.4. Als vuistregel voor de~ beantwoording van de naag of het welk een persoonlijl< 
stempel draagt en een eigen ka~akter heeft, wordt wel gehanteerd dat het werk nie.t zo voor 
de hand liggend mag zijn, dat ilemand (onafhankelijk. van de maker) tot precies betzelfde 
werk had kunnen komen. 

4.5. Vooropgesteld zij voorts dat het aanl1aken op een bepaalde stijl op zichzelf geen 
onrechtmatig handelen oplevert; het is ook een gegeven dat jn de mode een stijl die 
succesvol blijhi snel navolging; pleegt te krijgen. 

Denim Shirt 'Floyd' 

4.6. Als njet weersproken hebben ~c.s. betoogd dat niet~' maar. 
~ h~t denim shirt he1eft ontworpen tijdens haar dienstverband bij Semtex , met 
uitzondering van de accessoires, zoals de op bet shirt aa11we-.àge badge en print op de 
acht.erzijde, zodat dit hiermee genoegzaam is komen vast te staan. 

4.7. Semtex heeft zich ter onderbou wing van haar stelling dat haar auteursrechtelijke 
beschenning toekomt op het d(~tlÎJn shirt 'floyd' beperkt tot de volgende kenmerken: 
- met stiksel doorsneden schouderstukken. 
- de horizontale doorsnijding van de borsttakken met de nawukkelijke kleppen, en 
- het op de linker borstzak op een opmerkelijke plaats aangebrachte hoekige label. 

j) : ' •. 0 
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4.8. Als niet weersproken hebben~ c.s. ten verwere gesteld dat - Ellll 
bij het ontwildc.elen van bet denim shirt ' Floyd" de kenmerken "an het alom bekende bas1c 
westernjeans sbin als uitgangspunt heeft genomen, te weten: 
- driehoekvorrmge opzetstuk op schouder voorzijde, 
- klepznkken met drukknop, 
- doorsnede op voorz.ak, 
- split op de ondev;ijde mouw" met drukknop op manchet. 

4.9. ~c.s. hebben V<)Orts als produc1ie 9 tlm '11 diver!\e foto' s van denim sbicts 
overgelegd die dateren van voor eo na het op de markt brengen van het denim shirt ' Floyd', 
welke shirts dezelfde keomerl<:en bezitten als bet denim shirt 'floyd' . 

4 10. Op basis van het ter zitting getoonde denim shirt 'Fioyd ' en de h1ervoor genoemde 
producties kan er voorshands van worden uitgegaan dat de bet door Semtex gebruikte 
materiaal, kleurS1elling, vormgeving en de hierboven door Semtex genoemde kenmerken als 
zodanig niet nieuw zijn. Genoemde zaken kunnen worden beschouwd als de basiselementen 
WUJ uil eeo denim shirt kan worden opgebouwd. Dergelijke basiselementen komen als 
~odantg niet , ·oor auteursrecbt-eJjjke beschermm3 in aarunerlong. Voor rover een maker 
dergelijke basiselementen verweri.."t, kan hij enkel vJa de keuze, de schikking en de 
combinatie \1Ul dergelijke elementen uitdrukking gt\ en aan tijn creati~e geest en tot een 
resultaat komen dat een intellecruele schepping vormt die voor auteursrechteüjJ<c 
besche.nning m aanmerking komt. Daarbij is van belaag dat het aldus ontstane eindproduct 
oorspronkelijk dient te zijn in die Ztn dat het nog ruet eerder in de bewuste vorm is vertoond. 
De voorzleoingenrecbter is van oordeel dat daar in het onderhavtge geval geen sprake van 
tS. 

4.\ I lmmers,bet door Senutex ontworpen demm shil't vonm een com binatie van reeds 
op de markt beschikbare elem•::nten, tenvijl cüe elementen op een voor de hand liggende 
wijzernet elkaar zijn gecombi:neerd. H eruil volgt naar voorlopig oordeel vao de 
voorzieningenrechter dat die combinatie onvoldoende oorspronk.elükhe!d bt:zi1 om te 
kunl)cn spreken van een werk in de zin van de Auteurswet. 

Çtrls jeans ' Feline) 

4.12. Ten aa.ozien van de j eans 'Feline ' is de voorz.ieningenrecbter voo,sJ~ancis nn 
oordeel dat ook ten aanzien van dat ontwerp/kledingstuk heeft te gelden dat er enkel sprake 
is van elementen die afzond~rlijk en in samenhang met elkaar niet origineel ~jo en dus geen 
auteursrechtelijke bescherming genieten. 

4.13. De keuze van bet gecoare materiul met de in goudkleur aangebrachte slangenprint, 
het !OUdk.leurige meanderende stiksel op de achterzakken en het grote letters in de kleur 
roze ~eschteven merk aan de binnenzijde van de waist band, zijnde de kenmerken waar 
Semtex zich op beroept, zijn geen originele kenrntrkc:o, hetgeen wordt bevestigd door de 
producties I 5. 22 26 en 27 zij.dens ~c.s. Ten aanzien van de stof van de jeans wordt 
dllJitbij nog opgemerkt dat~ c.s. onweersproken hebben gesteld dat de stof van de 
broek door ~.is ingekocht en niet zelf is ontwikkeld. 7odal dalltaall reeds hierom 
al geen nuteursrecbtelij.ke bescherming kan worden ontleend. Dovendien hebbeo ~ c.~. 
door overlegging van di,•erse voorbeelden van coatod repteiJonbtocken nJJ andere merken 



C/011291120/ KG ZA 15-142 
22 mei 2015 

11 

die dateren van voor 20J 3 aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een stijVtrend. op grond 
waarvan er evenmin sprake kan zijn van auteursreehtel.ljke bescherming. 

4.14. Met~ c.s. is de voorzieomgenrecbter van oordeel dat het goudkleurige stiksel 
op de kontzakken van de jeans en het in roze letters geschre\·en merk aan de binnenzijde van 
de walstband niet origineel is en dus geen auteursrechtelijke bescherming geniet. 

4.15. Op gTood van het voorgaande moet er naar het oordeel van de voorzieningenrechter 
derhalve ' 'oorshands voor worden gehouden dat Semtex ten aan :zien van het denim shirt 
'Fioyd' en de Girls Jeans 'Feline' van geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het 
antwoord op de vraag of er sprnke is van een autew·srechtelijke inbreuk kan mitsdien buiten 
beschouwing blij"en. 

Slaafse nabootsing 

4 16. Semtex beeft haar vorderingen tevens gebaseerd op de stelltng d3t ~ c.s door 
het ru:tbootsen van de waistlabels. het denim shin ' Floyd en de jeans 'Feline' Jegens haar 
onrechtmat•8 beeft gehandeld. Vooropgesteld wordt dat osboots1.03 een onrechtmatige daad 
kan opleveren jegens degene wiens producten men nabootst. indien die producten een eigen 
plaats in de marlet innemen. degenen die nabootSt een 3nder~ \loeg had kunnen mslaan en 
door dat na tt laten verwarring beeft gesticht bij bet publiek.. 

Waist labels 

4 17. Semtex heeft in haar pleitnota onder p'I.Ult 70 aansegeven dat zü er op grond van de 
door ~ c.s. als productie 2 O\'ergelegde verklaring van ~ UI bet kader ,.an 
ondcrha,·,ge kort geding vao lli~aat dat~ de litijtouze waistlabels beeft 
inaekocht op de Zhoogda market te Guan~na) en dat haar bewerking van die 
waistlabels beperkt is gebleven tot de eoevoeging van de merlmaam 'retou( jeans· en de lay­
out van dat merk (de plaats van het merk op het label). 

•1.l8. Wat de geslelde slaafse nabootsing met betrekking van do waistlabes van Semtex 
IJetrcfl moet de vordering worden afgeweun omdnt niet is gebleken dat ~.s. deze 
waistlabels zodanig bebben nagebootst dat dit als een product van. Semtex zou kunnen 
worden bescbou,~d; alleen al door het aanbrengen van een andere m~rkn.aam op de 
waiStlabels hebben~ c.s. naar voorlopig oord!el V311 de voorzieningenrechter 
voldoe.nde afStand genomen van het product van Semtex. Hierdoor is oJlvoldoende 
aannemehjk dat sprake zal zijn van verwanings~vaaJ, hetJeen een van de C\Uilulatieve 
vereisten Js "oor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing. Daarnaast is de 
voonieningenrcchter voorsbands , .an oordeel dat Semtex geensZU\s aannemelijk heeft 
gemaakt dat deze waistlabels ~en eigen plaats op de markt innemen. Ook dit staat aan een 
aesJaagd beroep op slaafse nabootsing in de weg. 

Deojm Shirt 'lloyd' en Girls Jeans 'FeJine' 

4 19. Ook ten aanzien van net denim shirt •floyd eo de jeans ' Felme' is de 
voot"ZJ.eningenrechter van oordeel dat door Semtex. niet voldoende JS onderbouwd en 
mitsdien niet aannemelijk is gemaaJ...'t dat sprake is van slaafse nabootsing in vorenbedoelde 



---~~ 

C/011291120 I KG ZA 15-142 
22 mei 2015 

12 

zin. De vordering van Semtex die gebasee1·d zijn op onrechtmatige daad zullen reeds hierom 
worden afgewezen. 

On~eoorloofde concurrentielhandelen in strijd m et artikel 7:61 t BW 

4.20. De voorzieningeru-echter ,·olgt Semtex evenmin in haar stelling dat er spral<e zou 
:lijn ·van oneerlijke mededinging en of van strijd met goed werktlemerschap. 

4.21. Naar vaste rechtspraak (HR 9 december 1955, NJ 1956, 157 (BoogaardNesta} is 
van ongeoorloofde concurrentie pas sprake wanneer voldaan is aan drie (CWlJU!arieve) 
vereisten, te weten a) het stelSèlmatig en substantieel afbreken van b) het duurzame 
bedrijt:~debiet van de voonnalige werkgever, dat de voormalige werknemer in het kader van 
de arbeidsovereenkomst mee beeft helpen opbouwen c) met de hulpmiddelen die hij daartoe 
vertrouwelijk van zijn voonnalige werkgever ter beschikking kre~g. 

4.22. Dat sprake is van het stelselmatige en substantieel afb1'eken van het duuxzame 
bedrijfsdebiet van Semtex is \'OOrshands niet voldoende aannemeHjk geworden. De door 
Semtex in dat kader summie~;e onderbouwrog en aangehaalde voorbeelden, zijn mede gelet 
op het gemotiveerde verweer op dil punt zijdens ~ c.s daarvoor onvoldoende. Reeds op 
grond biervan zal de hierop gebaseerde vordering sub 3 worden afgewezen. 

Depot te kwader trouw 

4.23. ~c.s. hebben ten verwere gesteld dat Semtex niet beeft voldaan aan haar 
stelplicht. Dtt verweer wordt gehonoreerd.~ c.s. hebben onder 6 van de inleidende 
dagvaarding summier gesteld dat sprake zou :zijn van een depotte kwader trouw maar zijn 
hier in de pleitnota noch bij repliek op tentg~ekomen, terwijl dit in het licht nn het verweer 
van ~ o.s. wel \'an haar had lrurwen worden verwacht. 

4.24. Dit deel van de vord ering zal als niet voldoende onde~;bouwd worden afgewezen. 

4.25. Op grond van het vorenoverwogene zullen de vorderingen .l.n conventie worden 
afgewezen. 

4.26. Semtex zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden 
veroordeeld. Omdat de vorderingen van Semtex voorn! betrekking hebben op de door 
Semtex gestelde schending van rechten van ioteiiectuele eigendom, zullen de kosten aan de 
zijde van~ c.s. ex art. 1019b Rv worden begroot op: 
- griffierec~ € 613,00 . 
- salaris advocaat € 6.000,00 
Totaal E 6.613,00 

4.26. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in bet kader ' 'an deze procedure 
slechts tocmijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunoen worden begroot. De 
nakasten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals jo de beslissing ve.nneld. 

_ LH 'b\ 
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S.J . De opheffing van een conservatOir beslag kan onder meer worden bevolen indien 
op straffe van nietigheid voorgeschreven vonnen 2ljn verzuimd, Indien summierlijk blijkt 
vnn de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van bet onnodige 
vaollet beslag of, indien beslag is gelegd voor een geJdvordering, wanneer voor dez;e 
vordering voldoende zekerheid is gesteld. 

5.2. Gelet op hetgeen in conventie is overwo~en zal de reconvllntloncle vordering, 
strekkende tot opheffing \'an de door Semtex ten laste van Unlted Brands gelegde beslagen 
tot ofB'fte worden toegewezen, nu daarvoor de grondsl3g IS kome.n te ontvallen.lnu daarmee 
summierlijk is gebleken van de ondeugdelljkJ1eid van het door Semtex ingeroepen recht. 

5.3. Semtex, zal aJs de in het ongeUjk gestelde partij in de proceskosten in reoonventie 
worden veroordeeld. Omdat de vorderingen van Semtex vooral betl'ckking hebben op de 
door Semtex iestelde schending van rechten van intellectuele eigendom, zullen de kosten 
aan de zijde van United Brancis en Schweigmann Jeugdmode ex art. 10 l 9h Rv worden 
~groot op. 
• salar1s advocaat 
Totaal 

€ 3.000.00 
€3.000,00 

5.4 Dt gevorderde veroordeling in de oakosteo i$ in het kader van deze procedure 
slechts toewijsbaar voor zover deze .kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De 
nakosten zulJen dan ook worden toegewezen op de WlJZC 7.03ls in de besJ;ssing vermeld. 

6. De beslissing 

De voorzieningenrechter 

In qonvei!Fl~ 

6.1. wijst de vorderingen af, 

6.2. ,·e.roordeelt Semtex in de volledige kosten van dele procedure, te berekenen op de 
voet van artikel 1 Ol9b Rv op € 613.00 aan vast recht en € 6.000.00 aao salaris advocaat, 

6.3. veroordeelt Semtex in de na dit vonnis ontst:Bne kosten, begroot op € 131.00 aan 
sn.l8tis advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dot Semtex niet binnen 14 dagen na 
aanschnJving aan bet vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekc:m.og van de uitSpraak 
heeft plaatsgevonden, met toen bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exp1ootkosten 
van bet~kenmg van de uitspraak, en te "ermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in 
art. 6·119 BW O\ 'eT de na1."'0Slen met ingang van veertien dagen na de betekening van dit 
"onnis tot aan de voldoening. 

6.4. verklaart d.it vonnis wat betreft de kostenveroordeling betreft uit\·oerba.ar bij 
voorraad, 

In reconventie 

_ ___ u :_L6~ ·~~ 
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6.5. heft op de op 10 maart 2015 door Semtex ten laste van United Brandsen 
Scbweigmann Jeugdmode gelegde conservatoire beslaaen tot afgifte ex artikel 730 Rv en 
artikel 28 Auteurswet op, 
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6.6. veroordeel1 Semtex in de volledige kosten van deze procedure, te berekenen op de 
"eet van artikel 1019h Rv op € 3.000,00 aan salaris advocaat, 

6. 7. veroordeelt Semtex in de na dit vosmis onts1ane kosten, bogroo1 op € 131,00 aan 
salaris advoctJat, te vemteerderen, onder de voorwaarde dat Semtex niet binnen 14 dagen na 
aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan ~ er vervolgens berekonins van de uitspraak 
beeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan sa lans advocaat en de explootkosten 
van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met cie \\ettelijke reme als bedoeld in 
art. 6:119 BW O\'er de nakosten met ingang van veertien dagen na. de betekening van dit 
voonis tol aan de voldoening. 

6.8. verklaart dit vonnis uitvoetbaar btj voorraad. 

Dit vonnis is se"-'ezen door mr. E. Loesberg en in bet openbaar uitgesproken op 
22 mei 2015. 

w.g. de griffier w.g. de re<:hter 




