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tle besloten vennootschap met beperkte arnsprakelijkheid
The Stinz B.Y.,

gewvestigd le Tilburg,

uppeliante,

in gerste aanleg: gedaagde,

higrna: The Sting,

advocaat: mr. R. Chalmers Hoynek van Papendrechs,

tegnen:

I.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakefijkheid
Krakatau B.V.
gevestigd te Amsterdam,
<. I
wonende te Hangzhou, Volksrepublick China,
3. rechispersoon near buitenlands recht
Erakatau Limited,
gevestigd te Hong Baong,
geintimeerden,
in eerste annleg: cisers,
hicrna: Krakatau c.s.,
advocaat; mr, A, Tsoutsanis

1 Het verdere verloop van het seding in hoger beroep
1.1 Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 25 februari 20620 hier over.

1.2 Het verdere verloop blijkt uit:

m e brief van Krakatao c.5, van 6 april 2020 met productie 22 en met kopicEn van de
processtukken van Krakatau c.s.,

m  deakte houdende in het geding brengen van de producties 16-29 namens The Sting,
gedateerd op G april 2020,

L] de brief van Krakatau c.s. met een aanhoudingsverzoek van & apnl 2020,

[ de reactie van The Sting daarop van 7 april 2020,
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L] de nadere reactie daarop van Krakatao ¢.s. van 7 april 2020,

de aanvullende reactic van The Sting van @ april 20240,

n de beslissing van het hof van 14 apeil 2020 ol aanhouding van de mondelinge behan-
deling,

[ ] tle akie houdende in het peding brengen van de producties 22B-25, inclusief USH-
stick met daarop productie 23 (PowerPointpresentatie)) en de akte houdende reactie op
The Stings praducties 16-2% van Krakatau, pedateerd 4 men 20020,

n het bezwaar vam The Sting tegen de door Krukatau c.s overgelegde producties van 7

mes 20240,

- de reactie op dit begwaar door Krakatau ¢.s. van § mei 2020,

- de gkte houdende opgave gedeponeende stukken en opgave aanwezigen van The Sting
van 15 mei 2020,

- de als productie 22C overgelepde hergiene kostenstant van Krakatau cs.van 15 mei
2020,

[ de akte van depol van Krakalau cs, van E5 mei 2020,

[ de op voothand toegestunnde spreckanmekeningen van beide partijen,

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 18 mei 2020, die via telehoren
is pehouden

1.3 Naafloop van de mondelinge behandeling heeft het hof amest bepaald.

p D vaststasinde feiten

2.1 Het hof gaat in hoger beroep wit van de feilen zoals beschreven in de rechtsoverwegin-
gen 2,1 toten met 2.5 van het bestreden vonnis.

3 e motivering van de beslissing in hoger beroep

1.1 Indeze inbreukzask stellen Krakatau c.s. dat The Sting met haar parka District Foy
inbreuk maakt op hun auteursrecht op de Liner Parke model Ohae L83 De O 1 83 15 voor het
eerst in de wintercollectie van Krakatau van 2018 oprenomen, de Dhistrikt Foxy in die van
The Sting van 2019, D jassen rien er als valgt uit:

LINER FARNA
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32 Indit kort geding hebben Erakatau ¢.5. een verbod gevorderd op het maken van in-
breuk op hel suteurseechl van Krakatau s, door het op de markt brengen van de Distrikt
Foxy, mel nevenvordenngen. De voorzieningenrechier heefi de vorderingen in zjn vonnis
ven 14 november 2019 nagenoep pehesl tosgewezen. The Sting s onder aanvoenng van ze-
ven gricven in hoger beroep gegaan.

3.3 Tegen rechtsoverweging 4.1 van het vonmis, waarin de voorzieningenrechter beslist
dat hem rechtsmacht tockamt, is terecht geen grief gericht. Dat oordes] is immers juist. Daar-
mee 15 ook de rechtsmacht van het hof gegeven.

34 Devoorzieningenrechter hesft in rechtsoverweging 4.2 van het bestreden vonnis be-
slist dat Krakatau Lid op grond van artikel & Aw heeft te gelden als de (fictieve) maker van
de w83 omdat zij het werk voor het cerst in Mederlend openbaar heeft gemaakt. Daartegen
richt zich grief 1. The Sting voent aan {daarbij niet alleen reagerend op het oordeel van de
voorzieningenrechter maar ook op diverse stellingen van Krakatay wat hetreft het maker-
schap) dat onveldoends is gebleken dat I de Crao 133 heeft ontworpen, omdat er geen
tekeningen zijn overgelegd, dat niet is gehleken dat in de arbeidsverhouding tussen I
en Krakatau [td de awteursrechten toekomen aan Krakatau Ltd, omdat or geen arbeidsover-
eenkomst is overgelegd, dat op grond van Chinees recht het auteursrecht berust bij de feite-
lijk maker en (tenslotte) dat het waarschijulijker is dat de openbaarmaking op 13 december
2017 is verricht door Krakatau B.V. dan door Krakatan Lid,

3.5 Krakatau c.s, hebben naar het oordeel van het hof in het kader van dit kort geding vol-
doende aanmemelijk gemazkt dade feitelijk maker van de Qw183 15, TTGEGEGGE
heefl in zijn "Declararion”™ (productie 12 bij dagvaarding) beschreven hoe hij de Ol 83
heefi ontworpen. In nr, 4,5 van de memosie van antwoord #jn schetsen van het ONEwWerppro-
ces overgelegd, Het louter in twijfel trekken door The Sting of I ve| de maker is, is
in het licht van dit bewijsmateriaal onvoldoende. Krakatau c.s. hebben voor de beoordeling
van dit kort geding ook voldoende aannemelijk gemaakt dat I in dienst van Krakatau
Ltd iz, een vennootschap waarvan hij overigens gk enig aandeelhouder en bestuurdar i3, en
dat op de arbeidsovereenkomst tussen I =n Krakatau Ltd Chinees recht van toepas-
sing is, het pechi van de woonplaats van L. A.an de hand van het op de arbeidsover-
eenkomst toepassalijke recht moet worden bepaald of het auteursracht toekome aan I
alz maker of azn Krakatau Lid als werkgever, The Sting heeft nief, althans niet voldoende ge-
motiveerd betwist dat (zoals Krakatau stelt) de arbeidsverhouding mssen Krakatau Lid en
I ot beheerst door Chinees rechi. Partijen hebben zich beide beroepen op artikel
16 van de Chinese Copyright Act, Krakatau c.5. om fe betogen dat het auteursrecht aan Kra-
katan Ltd toekaome, The Sting om te betogen dat het autenrsrecht aan to:=komt, Wie
op dat punt het gelijk aan haar zijde heeft kan in het midden blijven NN heefi bij akie
van cessie zijn intellectuele-sigendomsrechten met betrekking tof werken "af depicted in the
product carofogie Foll - Winter 2008 " voor z2over vereist gecedeerd aan Krakatau Ltd, waar-
onder de rechien op de Qw53 I - Erakatau Lid hebben vaor het toepasselijke
recht op de overdeacht van de vordering een rechtskeuze voor Mederlands recht gemaakt,
The Sting heeft niet betooed dat de akte niet voldoet aan de eisen van atikel 2 Aw, De over-
dracht, voor zover vereist is daarom geldig, voor het geval uit art. 16 Chinese Copyright Act
zou volgen dat het auteursrecht zow berusten bij Ml Dt betekent dat Krakatau Ltd op
grond wvan hetzij artikel 16 Chinese Copyright Act, hetzij de akte van cessie auteursrechtheb-
bende is en gerechtigd was een exclusieve licentie aan Krakatau B.V. te verlenen en dat
beide vennootschappen gerechtigd zijn deze inbreukvordering in te stellen. Het hof koamt
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langs een andere weg ot dezelfde slvtsom als de voorziemingenrechler. Griel | is dasrom on-
gegrond. Het hof behoefl gelet op hel voorafpaande de stellingen en weren met betrekking
tod de toepassing van artikel 8 Aw nied meer te behandelen.

36 Ofde Owl B3 Ewalificesd als auleursrechtelifk beschermd werk en, zo ja, of The Sting
met het in de handel brengen van de Distrikt Foxy inbreuk maakt op dit auteursrecht, wordt
beoordesld naar Nederlands recht, nu Krakatau e.s. hun verderingen kennelijlc beperken tot
MNederlands grondgebied (artikel 5 Berner Conventiz). De voorzieningenrechter heeft in
rechisoverweging 4.4 van het bestreden vonnis de criteria op een rij gozet aan de hand waar-
vin moet worden bepaald of een werk auteursrechtelijk beschermd is. Dere criteria neemit
het hof hier over. Speciaal van belang is rechtsoverweging 3.4 sub ¢ van het arrest van de
Hoge Baad van 22 februari 2003, ECLENLHRE:2013:8Y1 529 (Srobke/H3 Prodices):
“Voor de beantvoording van de waag of sprake (5 van inbreuk op een quiedrseechi ap
een gebruiksvaorwery dient beoordeeld te worden in welke mate de fotaalindrikken
v fref reweerdelifk infreul makende werk en ket beweerdelifk bewarkse of nage-
bootste werk overcenstemmen. e quteursrechtelifk beschermde trekien of elementen
vin foatstfedoeld wark zifn doaebii bepalend, rmet dien versteoude dat aok een verza-
meling of bepaalde yelectis van op zichzelf nist beschermde elementen, sen foorspron-
kelifkl werk kow 2ijn in de zin var de Awtewrswet, ity die selactiz kel persoconliik
stempel var de moker dragge, B de vergelifing van de tetaalindrwtden dilenan dus
ook anheschermds elomenten in amumerking fe worden genomen, voor zover de com-
binatie van af deze elementen i hat beweerdelifk napeboatste werk oo ofé “werkioels
beannwonrdt. Voores geldr dat de enbele omsamdigheid dat et werk of bepoaide ele-
menten daarvan, passen bimnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het
werk gf deze eleimenten sonder meer anbeschermd zifn, Onderzocht most warden of o
varmgeving van de {conbinatic van dg) verschillende elementen zodanig s dat aange-
nomen kan worden dar met et onnverp door de maker op een volifoende elgen wifze
withng it gegeven aan de vigerende siifl, frend of made (R 29 december
1995, LIN ZCTRAE, NT [9005546 (DecawxnsMedioma)),

3.7 Devoorzicningenrechter heeft zijn oordeel dat sprake is van een auteursrechielijk be-
schermd werk in rechtsoverweging 4.8 als volgt geformuleerd:

“De CheFRT wordd gekenmertt door een peheel plod fond oad niel (5 voorzien ven zok-
ken, deppen of lago s in welke varm dan ook Op ket midden van Rt front bevind!
zich een brede ammpezette band over de pehele lengte van ket front van e fos, die de
sich daarachier bevindende ritssluiting aan het sog ontivekt. In deze band zijn magne-
ten gampebrachi waarmes de band kan worden pesioter en als gevoly daoeven bevingl
zich in de brede band geen zichtbare slulting, afezien van een druklnoop bovenaan
en onderaan de band, Verder ls fet fronr aon weerszliden van de brede band voorzien
var sehuin verfopende brede swarte vubberan vitsen mer afidebkapies aon de boven-
Zifele, wererrachier zich zofhen oon e hinrenziide van de jos bevinden die uiterlifk niet
richthaor zifn, Kenmerkend voor de Qw83 s verder dat e fos oan beide sijkanten is
ViarEien van eenzelfde soorr risssluitingen ols op het front, woarmee het voor- en aok-
ferpeand vem de fos v elkaoy kunmen worden geschelden. De buitenzifde van de
Ched 83 iy vilgevoerd ineen heel gladde en soepel wallende stof. Ferder iy de capuchon
van de jos aan de voorzijde voorzien van een kunsistof ramd fn een contrasieremde
klewr ew ziin amm de voarzijdern vam de coprichon tees opemingen aomgebrachi waar-
door een kaord lpopt dat als lus near bulten komt en waarmee de eaprehon kan wor-
den anngetrokken. De fas is verder voorzign van een binnenjas die als sen voering oo
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dit parki kan worden geritst, meaar ook ols gehee! losse jax kan worden gedragen,
Deze bimnenjos wardl gekenmerkt door conlrasierende Kewren aan de binnen- en hii-
ferzitde en door de mogelitkfend om de jas met zowel de ere als de arndere Kewr gan
de budtenkont fe dragen, De binnenfas iy uilgevoerd in cen gewatfeerd aanzien en de
FrWER ZI voorzien vent elastische manchetten. De vaorzieningenrechier ix van oor-
doal dat de combinatie van of deze Tos von elkaar resds in de marks bekende en in be-
ginsel onbeschermole elementen moak! dat ten sanzier vawn de Qw83 sprake iv van
creotieve kduzes van de maker die de fos als peheel toch een elgen duidelifk hevken-
by acnzlen en karakter geven, mel een duideliil gestileerd en in het oog springend
beeld fof pevole, Dat de opgezeite brede hand op her feomt van de Ow 83 bemmeliik of-
peilifk op een foulje in het omiwerpproces berust, i gelet op fed bigevoor oader 4.4
acngehaaloe Endstra-arrest nief relevant omdot dameuit volgs dat niet iy wereist do
bevwrs! crecfieve keyzes sijn genamalkt.

Het hof vereniptl zich met deze motivering en maakt dese tot de zijne. Het voegt er het

volgende aan toe, In hoger beroep heeft The Sting haar verweer, dat de Qw183 niat oor-
spronkelijk is, verder nitgewerkt. Zij heeft met name gewesen op de volgende jassen die vol-
gens haar al op de markl waren toen de Chwl 83 werd geintroduceerd, zoals de Svarthofidi
(links) en de Tvicddi van 66 MNorth {rechis):

‘ !
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1.9  de Hachiko van People of Shibuya (links) en de Riotdivision (rechts):

310 en de Dope (links) en de Peak Performance (rechis)

311 Met deze andere jassen heeft The Sting onvoldoende twijfel gezaaid ten aanzien van
de aanname dat de Qw183 een werk 5 met eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijh
stempel van Krakatau Lid draagt. Dhe twee jassen van &6 Morth maken een robunstere en vo-
luminsuzere indrik dan et slanke beeld van de Qw183 en zijn bovendien voorzien van twee
steckzakken aan de voorzijde, wat hen ook onderscheidt van de Qv 83. De Hachiko heeft
alleen maar twee steekzakken en geen diagonaal near beneden lopende ritsen, #odat op dat
wezenlijke punt er een markant verschil is. De Riotdivision hecft een wezenlijk andere ook,
omdat de stof minder glad en strak is en meer zacht en gebreokt overlomt. De Dope heeft
kennelijk peen opening aan de voorzijde en waordt over het hoofd aangetrokbken, waardoor er
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een proot verschil is met de Owel 83, Door ket onthreken van sen foto van de voorxijde van
de Peak Performance is het hot niet goed in staal om deze jas e vergelijken met de Qw1 E3.
Aan de achterzijde is een split te zien en twee ritsen aan de zijkant, de een vanaf de onder-
zoom en de ander vanaf de oksel, maar die niet bij ellaar komen, waardoor de Peale Perfor-
manee onvildoende gelijkenis vertoont met de Qwl 83, De conclusie is dasrom dat dit ver-
weer van The Sting niet slaagt en dat ook het hof 1ot het oordeel komt dat de Qw183 een au-
teursrechielijk beschermd werk is. De door The Sting aangedragen voorbeelden brengen wel
mee, zoals ook The Sting opmerkt in nr, 21 van de appeldagvaarding, dat de beschermings-
emvang van het autedesrecht op de Qw183 beperkt is, aangezien er diverse andere parka’s op
ce markl #ijn met binnenjassen, diagonale zakken én op vergelijkbare manier vormgegeven
capuchons.

312 Het hof laat bij de wepassing van de werkitoets op de Qw183 de al sanwegige jas Mis-
hima {Qw 163) buiten beschowwing, Tel neemt over wat de voorzieningenrechter daarover
heeft overwogen in rechisoverweging 4.7; “Er bestaot geen serieuze twiffel dat één van de
eisende partifen in dit kort geding, die noww oo elkaor zifn gelieerd, ook var dat eevdere
model de maker i en het staat de moker afs zodande wil een elgen ereatie verder te ontwilk-
kelen. Aangenomen moet worden dat ook als de maker zich mer beirekking fot kel eerdere
model niet kenbaar op awiewrsrechiefijke bescherming heeff beroepen, dat er niet aon i de
weg staar dot ket daoronewilhelde made! nog steeds pen elpen oorspronkel ik ovakier kon
hebhen voor zover het nier ontlesnd is aon werken van arderen, " I heeft volgens zijn
verklaring de Mishima min of meer gelijktiydig met de Qw83 antwarpen als zomerjas voor
het zomerseizoen 2018, Omdat Erakatau c.s. de Mishima ep de mackt bebben gebracht acht
het hof voldoende aannemelijk datBEE de ootwerper is van de Mishima en passeert het
dit bezwaar van The Sting. Mu het gaat om min of meer gelijktijdige vervaardigde ontwerpea
voor de momer- respecticvelijlk winterperiode, de mitker van beide ontwerpen dezelfide per-
so0n is en er geen enkele indicatie is dat eventuele rechten op de Mishima aan een ander toe-
behoren dan Krakatau c 5., kan de Mishima niet aan Krakatau c.s. worden tegengeworpen bij
de heoordeling of de Qw183 voldoet aan de werktoets, Grief 3 slaapt danrom niet, Hargeen
The Sting opmerkt in nrs. 133 ev. van de appeldogvaarding over het ontwerpproces van de
Mizhima hehoeft peen behandeling:

3.13 Hetgeen de voorzieningenrechier heelt overwogen in rechisoverweging 4.5 over de
betekenis van het arrest van Hof van Justitie van 12 september 2019, ECLEELC2009:721,
Cofemel) voor dit geschil is juist. Het arrest Cigfeme! brengt niet met zich mee dat in Neder-
land een andere (strengere) werktoets moet worden aangelesd dan tot dan toe gebruikelijk
was, Het hof necmt dit cordeel van de voorzieningenrechter over en maaki het tot het zdjne
en woegt eraan toe dat het ohject waarn de autenrsrechielijk beschermds elementen tot wit-
drukking worden gehracht, voldoende bepaald is: dat is namelijk de parka, zoals deze door
een depot dogr Krakatau ¢ 5. en aan de hand van fote’s en tekeningen in het dossier aan het
hof is getcond. Het hof volgt The Sting niet in haar betoog dat Krakateu ¢.5 met haar opsom-
ming wan in de haar ogen relevante elementen het object van bescherming nist voldoends
nauwkeurig #ou hehben bepaald; met cen duidelijke weersave van de parka 5 asn de ¢is van
bepaalbaarheid voldaan en de cigen analyse van Kmkataun c.s. is in dit opzicht niet leidend.
De voorzieningenrechter heeft in het in 3.7 wesrgepeven en door het hofl overgenomen citant
voldoende nauwleurig aangepeven, waaruit het auteursrecht op de Qw83 bestaat. Grief 2,
die uitgaat van een te strenge meatstaf voor de werktoets, faalt dearom.

314 len shotte komt ook het hof tot de conelusie op basis van een tataalindeuk van Qw183
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terenover de Distrikt Foxy dat er sprake is van een inbreuk op het guteursrecht van Krakatay
Ltd. e in 3.1 weergegeven foto’s laten zien dat de totaglindrukken die beide jassen wekken,
ook wat maatvoering betreft nagenoep gelijk zijn: gewezen wordt op het gladde frong, de
zwarte, diagonaal verlopende ritssluitingen op borsthoogte, het ontbreken van zakken en
loga's, de brede band die de ritssluiting verbergt, de elastische manchetten van de binnenjas,
de aantrelchussen voar de capuchon, de wijze van bevestiging van de binnenjas en de moge-
lijkheid dese nan beide sjden te dragen en de vorm en Kleuren van de binnenjassen. Er zijn
verschillen, met nama de rits op de capuchon van de Qwl83, die ontbreeks bij de Distrikt
Foxy, de verlengde achterzijde van de Qwl83, terwijl de Distrikt Foxy voor en achter even
lang 15, de lengte van de rilsen aan de zijkanten van de jassen en de stitching van de binnen-
jassen (de Qwl 83 overwegend blokpatronen, de Distrikt Foxy golfpatronen), maar die ne-
men de grote gelijkenis in totaalindruk van beide jassen onvaldoende weg, Niet overtuigend
is hiet argument van The Sting dat de Distrikt Foay een doorontwikkeling vormt van ontwer-
pen als de Revelation, Lost Minds en de Required. De ter zitting getoonde voarbealdan be-
treffen jassen met een vollers look en bijvoorbeeld steekzakken aen de voorzijde die een ge-
heal andere totaalindruk geven dan de Qwi83 en de Distrikt Foxy, De grieved 4, 5 en 6 Zijn
daarom nict gegrond.

3.15 Grief 7 betrefMende de proceskostenvercordeling is gegrond. Het betreft hier een door-
sniee kort geding over de vraag of het enc kledingstuk inbreuk maakt op het auteurirecht op
het andere kledingstuk. Dat partijen het nodig vonden jeder drie advocaten op de zaak te zet-
ten en lange processtukken in te dienen, verandert de complexiteit van de zaak niet. [n begin-
sa] behoort de zaak daarom te worden gekwalificeerd als e2n normale zask. Omdat The Sting
een santal extra verweren hesft gevoerd (ontleend aan het Cofemel-arrest en aan het interna-
tionaal auteursrecht) zal het hof de zaak niettemin kwalificeren als een complexe zank. Er is
echiter geen aanleiding sen vergoeding toe te kennen op basis van de werkelijk zemaakie
kosten van juridische bijstand. Ouok het feit dat The Sting de grens tussen inspiratie putten uit
het werk van de concurrent behoorlijk ver is overgestoken richting kopiiren van diens ont-
werp, is voor het hof geen aanleiding af te wijken van de indicatietarieven. Grief 7 is daarom
gearond. Het hof #al het vonnis in coverre vernietigen en The Sting met betrekking tot de
eersie panleg veroordelen tot vergoaeding van € 22,500 aan salaris advocaat, vermeerderd met
explootkosten en grifficrecht van € 81,83, respectievelijk € 639,00, tezamen € 23 220,83,
Omilat niet is gegriefd tegen de afirek van 1034 wegens toerekening van kosten aan de subsi-
diaire grondslag (slaafze nabootsing) zal het hof die handhaven.

4 Slotsom

4.1 Criel 7 slaagt en de overige grieven falen, Onderdeel 3.3 van het dictum van het von-
nis zal worden vemistigd. Hel vonnis zal vioor et overige worden belrachtipd,

42 Als de overwegend in het ongelijk te stellen partij zal het hof The Sting in de kosten
van het hoger beroep vérordelen, Het salaris advocaat zal gezien hetgeen is overwogen in
3.15 worden vastzesteld op € 25.000, het indicatietarief voor een complex kort geding. [n ho-
ger beroep is de subsidiaire grondslag (slaafse nabootsing) niet an de onde geweest, De kos-
ten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van Krakatan c.s. 2ullen dus worden vast-
gesteld op € 741 voor griffieresht en op € 25,000 voor salacis advocaat,
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5 e besfissing
Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 14 no-
vember 2019, behalve onderdeel 5.3 van het dictum, en in zoverre opnieuw recht doende:

53 veroordeclt The Sting tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Krakatau
.5, ot de vitspraak van dit vonnis begroot op € 23.220,83, te vermeerderen met de wenelijke
rerite over deze kosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis;

veroordeelt The Sting in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze vitspraak aan de zijde
van Krakatau ¢ 5. vastgesteld op € 741 voor griffierecht en op € 25.000 voor salaris overeen-
komstig het indicatietarief:

verklaart dit arrest fen aanzien van de daarin vervatte veroordelingen uitvoerbaar bij voor-
raad.

Dlt arrest iS geweren doar mrs. F I de "u"ries. E.E. Wming en M. Sl:hlll, & 0% lﬂgmwggr_
digheid van de griffier in het openbaar nitgesproken op 23 juni 2020.

"l
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| ge griffier van het Gerechishof
dmbamd gaweedan




