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2.  Procesverloop

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit de vol-
gende stukken:
– het dossier van de procedure in eerste aanleg (EA) bij 

de rechtbank Rot ter dam;
– het tussen par tij en gewezen vonnis van 22 april 2020 

(het Vonnis);
– de dagvaarding in hoger beroep van 20 juli 2020 van 

Fengh;
– de memorie van grieven (MvG) van Fengh, met pro-

ducties;
– de memorie van antwoord tevens eiswij zi ging (MvA) 

van J&J, met producties;
– de memorie van antwoord in incidenteel appel 

(MvAinc) van Fengh, met producties;
– de door par tij en voorafgaand aan de zitting overge-

legde nadere producties, inclusief proceskostenover-
zichten, zoals vermeld in het pro ces- ver baal van de 
zitting.

2.2 Op 8 no vem ber 2021 heeft een zitting plaatsge-
vonden. De advocaten hebben de zaak tijdens de zitting 
toegelicht aan de hand van pleit aan te ke ningen (PA) die zij 
hebben overgelegd. Voor Fengh is de zaak toegelicht door 
mrs. P.J. Kreijger en M.F. van der Mersch, advocaten te Am-
ster dam en door mrs. N.Q. Dorenbosch en S.A. Lodder, ad-
vocaten te Den Haag. Voor J&J is de zaak toegelicht door 
haar advocaat en haar kantoorgenoten mrs. R.W. de Vrey 
en Y. Çelebi.

3.  Fei te lij ke achtergrond

3.1 Tussen par tij en staat on der meer het volgende 
vast.
3.2 J&J is on der deel van het Johnson & Johnson con-
cern, dat wereldwijd on der meer medische hulpmiddelen, 
waar on der hulpmiddelen voor wondhechting bij chirurgi-
sche ingrepen, ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt. Zij 
brengt deze hulpmiddelen via haar Ethicon-divisie op de 
markt. Zij maakt daarbij ook gebruik van het merk Echelon.
3.3 Fengh China vervaardigt en verhandelt even eens 
medische hulpmiddelen, waar on der met name chirur-
gisch hechtmateriaal. Fengh NL verkoopt producten van 
Fengh China in Ne der land.
3.4 De voor dit geschil re le vante producten van par tij-
en (hierna: Fengh-producten respectievelijk Ethicon-pro-
ducten) zijn opgenomen in het hierna afgebeelde overzicht 
(het Overzicht) uit de dagvaarding in eerste aanleg:
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In deze zaak staat de vraag centraal of Fengh met het naboot-
sen van de endoscopische nietpistolen van Jonhson & Johnson 
nodeloos verwarringsgevaar sticht. Het hof is van oordeel dat 
dit het geval is. Volgens het hof is er tussen de producten van 
Fengh en Johnson & Johnson en zo da nige gelijkenis dat ver-
warringsgevaar te duchten is. Bo vendien zijn er om stan dig he-
den die dit verwarringsgevaar vergroten, waar on der het feit 
dat Fengh systematisch de producten van Johnson & Johnson 
nabootst, dat Fengh vroeger via parallelimport producten van 
J&J heeft aangeboden op de Ne der landse markt en dat Fengh 
bij het aanbieden van haar nabootsingen grote delen tekst en 
afbeeldingen uit de gebruiksaan wij zin gen van de nagebootste 
producten van J&J heeft overgenomen.
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Arrest van 29 maart 2022
in de zaak van
1. Fengh Medical CO. LTD.,
  gevestigd te Shanghai, China,
2. Fengh Medical B.V.,
  gevestigd te Rot ter dam,
ap pel lanten in het principaal beroep,
verweersters in het incidenteel beroep,
hierna te noemen respectievelijk Fengh China, Fengh NL 
en gezamenlijk Fengh, advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Fol-
mer te Am ster dam,
tegen:
Johnson & Johnson Medical B.V.,
gevestigd te Amers foort,
geïntimeerde in het principaal beroep,
ap pel lante in het incidenteel beroep,
hierna te noemen: J&J,
advocaat: mr. E.J.H. Gielen te Utrecht.

1.  De zaak in het kort

1.1 Deze zaak gaat over de vraag of Fengh producten 
van J&J slaafs heeft nagebootst en daarnaast over de vraag 
of het door Fengh aanbieden van haar producten voor ge-
bruik in com bi na tie met producten van J&J in strijd was 
met toepasselijke wet- en regelgeving over medische 
hulpmiddelen. Het hof oordeelt in dit arrest dat beide vra-
gen bevestigend moeten worden beantwoord.
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3.5 De producten on der 1, 3, 5-8 en 10 betreffen en-
doscopische nietpistolen (hierna: staplers), de producten 
on der 2, 4 en 9 betreffen vullingen met nietjes, ook wel 
aangeduid als ‘reloads’ of cartridges (hierna: cartridges).

3.6 Staplers zijn steriele chirurgische instrumenten 
voor eenmalig gebruik, bestemd voor het gelijktijdig snij-
den en vastnieten van organen en weefsel. De instrumen-
ten worden zon der vulling geleverd en moeten voor ge-
bruik worden geladen met een vulling met nietjes (de 
cartridges). Per ingreep zijn veelal meerdere cartridges 
nodig. Staplers zijn er in verschillende uitvoeringen, af-
hankelijk van het beoogde gebruik. Staplers worden veel 
gebruikt, on der meer bij maagverkleiningsoperaties en di-
verse andere open of minimaal invasieve chirurgische in-
grepen (ook wel kijko peraties genoemd).
3.7 J&J heeft Fengh NL en Fengh China bij brief van 3 
augustus 2017 laten weten van mening te zijn dat de 
Fengh-producten inbreuk maken op haar auteursrechten 
op en een slaafse nabootsing zijn van de Ethicon-produc-
ten. J&J heeft Fengh daarbij gesommeerd de verhandeling 
van de Fengh-producten te staken en een onthoudingsver-
klaring af te geven.
3.8 Op 16 oktober 2017 en 3 no vem ber 2017 hebben 
Fengh NL respectievelijk Fengh China een onthoudings-
verklaring afgegeven met betrekking tot de Fengh-pro-
ducten (staplers) on der nummers 1, 3, 6 en 7 van het Over-
zicht. In beide verklaringen is aangegeven:

‘It shall in the fu ture remain the sale of the Cartridge, 
vvhich is also com pa tible with the Ethicon Pro ducts.’

3.9 Bij brief gedateerd februari 2016 heeft Fengh NL 
aan haar relaties het volgende geschreven:

‘Fengh Medical B.V. heeft sinds kort haar toetreding ge-
maakt op de Ne der landse markt als nieuwe marktpartij 
voor mechanisch hechtmateriaal. Wij zien dat onze 
klanten te maken hebben met een enorme besparings-
druk, wij spelen hierop in door onze klanten te helpen 
om significante besparingen te re a li se ren op de inkoop 
van steriele medische hulpmiddelen.
Dit kunnen wij doen met behoud van kwaliteit, in zo-
wel product als klinische uitkomst voor de patiënt. 
Kortom, wij helpen onze klanten te besparen op de in-
koop van trocars. endopouches, endocutter reloads en 
chirurgische staplers. Onze reloads (vullingen) zijn 
veelal uitwisselbaar met andere fabrikanten – dit zijn 
onze generieke codes.
Wij leveren uitsluitend kwalitatief hoogwaardige pro-
ducten die equivalent zijn aan uw huidige leverancier. 
Wereldwijd is Fengh Medical reeds gestart met de ver-
koop van haar producten in 2013. (…)’

3.10 Door Fengh China is een verklaring verspreid 
waarin het volgende is opgenomen:

‘We, the manufacturer, herewith declare that out 
60mm and 45mm Endo Cutter Reloads with Model Nr. 
FACV60, FACS60, FACM60, FACT60 and FACU45, FACV45, 
FACS45, FACM45, FACT45 are respectively com pa tible 
with all Echelon 60mm and 45mm Endoscopic Staplers 
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with Model Nr. PCE60A, PSE60A, PLE60A, SC60A, 
EC60A, LONG60A, SC60, EC60, LONG60 and PCE45A, 
PSE45A, PLE45A, SC45A, EC45A, EC45AL, SC45, EC45, 
ECLG45.’

3.11 Op het internet heeft Fengh China een aan EU 
Distributors gerichte werving geplaatst, die is gedateerd 
20 augustus 2015, maar blijkens de datum van de print 
van de webpagina nog zichtbaar op 13 juli 2017, met de 
volgende tekst:

‘Fengh medical is a professional manufacturer of Surgi-
cal Instruments with CE, SFDA and IS013485 in China.
Pro ducts Such as: Open surgery pro ducts: linear sta-
pler, linear cutter stapler, Circular stapler, Haemorrhoid 
stapler, Curved stapler, skin stapler ect
Minimally invasive surgery pro ducts: endoscopic linear 
cutter stapler (endo-cutter), trocar, retractor, endoloop, 
endobag ect.
Some of our pro ducts are similar like Ethicon endo sur-
gery,but price are much competitive’.

3.12 Fengh NL heeft aan haar (potentiële) afnemers / 
ziekenhuizen in Ne der land een brief gestuurd of afgege-
ven waarin on der meer het navolgende is vermeld:

‘De Fengh Medical stapler en reloads voldoen aan de in 
het Be sluit medische hulpmiddelen gestelde eisen en 
zijn rechtmatig op de markt. De producten kunnen dan 
ook veilig worden toe ge past.
De com bi na tie van Fengh Medical reloads met de John-
son & Johnson stapler voldoet aan de eisen die daaraan 
in artikel 1 en 9 van Bijlage 1 bij Richtlijn 93/42/EEG 
worden gesteld. Fengh Medical heeft aangetoond dat 
de reloads veilig kunnen worden toe ge past in de sta-
plers van Johnson & Johnson en de gehele com bi na tie 
veilig is.
Indien een com bi na tie van medische hulpmiddelen 
van verschillende fabrikanten een gebrek zou vertonen, 
zou de patiënt beide fabrikanten voor het geheel kun-
nen aanspreken. De patiënt kan ook het ziekenhuis of 
de medisch spe cialist aanspreken wegens een tekort-
koming in de nakoming van de geneeskundige be han-
de lings over een komst door het gebruik van een onge-
schikte hulpzaak. Toerekening van de ongeschiktheid 
van een product aan het ziekenhuis of de medisch spe-
cialist is onredelijk indien deze daarvan niet op de 
hoogte was en ook niet hoefde te zijn. Het ziekenhuis 
of de medisch spe cialist mag er bovendien in beginsel 
op vertrouwen dat een medisch hulpmiddel met een 
CE-markering voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 
93/42/EEG en mag uitgaan van bewezen veiligheid.’

3.13 Fengh heeft van TÜV Rheinland LGA Pro ducts  
GmbH een CE-markering voor verschillende van haar ‘Dis-
posable medical devices’, waar on der een ‘Endoscopic Linear 
Cutter Stapler & Reloads’, verkregen.

3.14 In het Ro de Kruis Ziekenhuis (Be ver wijk) is een 
patiënt geopereerd waarbij een com bi na tie van de 
cartridges van Fengh en de stapler van Ethicon is gebruikt.
3.15 J&J heeft bij brieven van 21 februari 2018 en 22 
mei 2018 de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: 
IGJ) verzocht nader on der zoek te doen respectievelijk 
handhavend op te treden tegen Fengh. J&J legde daaraan 
ten grondslag dat Fengh bij de promotie van de Fengh 
cartridges voor gebruik in de J&J staplers heeft gehandeld 
in strijd met wet- en regelgeving en dat zij onjuiste infor-
matie heeft verstrekt, door daarbij mede te delen ‘de com-
bi na tie van Fengh reloads met de J&J stapler voldoet aan de 
eisen die daaraan in artikel 1 en 9 van Bijlage I bij Richtlijn 
93/42 EEG worden gesteld’ en dat ‘Fengh Medical heeft aan-
getoond dat de nietjes veilig kunnen worden toe ge past in de 
staplers van J&J en de gehele com bi na tie veilig is’.
3.16 Op 1 augustus 2018 heeft J&J de dagvaarding EA 
aan Fengh laten betekenen.
3.17 Bij be sluit van 19 oktober 2018 heeft IGJ het ver-
zoek om handhavend op te treden afgewezen. In deze 
brief is on der meer het volgende vermeld:

‘(…) In mijn brief van 11 september 2018 heb ik u be-
richt voornemens te zijn om uw verzoek om handha-
vend op te treden af te wijzen, nu Fengh aan de inspec-
tie heeft aangegeven, dat – kortweg – de com bi na tie 
van Fengh cartridges en Echelon staplers thans niet 
wordt toe ge past in Ne der landse ziekenhuizen, en dat 
door Fengh besloten is de promotie op de Ne der landse 
markt van haar cartridges in com bi na tie met de 
Echelon staplers aan te houden in afwachting van uit-
komst van een klinische evaluatie.
Ik heb verder aangegeven dat de inspectie op basis 
hiervan van oordeel is dat er geen sprake meer is van 
een si tu a tie (voor zover deze al heeft bestaan) die voor 
de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige be-
dreiging betekent of kan betekenen, en dat de inspectie 
dan ook geen aanleiding ziet om deze si tu a tie en een 
mogelijke over tre ding van – kortweg – promotie door 
Fengh van haar cartridges in com bi na tie met de 
Echelon stapler van uw cliënten nader te on der zoeken. 
(…)’

3.18 Fengh heeft op 2 no vem ber 2018 een aanvullen-
de onthoudingsverklaring afgegeven met betrekking tot 
de Fengh-producten (staplers) die in het Overzicht zijn 
aangeduid met de nummers 5, 8 en 10 (waarbij nummer 9 
in de onthoudingsverklaring correspondeert met nummer 
10 in het Overzicht). In de aanvullende onthoudingsver-
klaring van Fengh China is on der meer het volgende opge-
nomen:

‘Whereas:
(…)
E. Fengh has never sold the Fengh Pro ducts directly 
to customers in the  European Union;
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F. In the Ne ther lands, Fengh has only sold the Fengh 
Pro ducts via Fengh Medical. Fengh Medical has sold the 
Fengh Product number 1 (‘Endo Stapler’) and number 2 
(‘Cartridge’) as tied  sales. Fengh Medical has sold the 
Fengh Pro ducts numbers 3, 6 and 7 (together: ‘the  
Other Fengh Pro ducts’) in a very lim it ed amount (as 
part of a ‘try-out’). On 3 May 2017, Fengh Medical had 
already ceased the sale of the  Other Fengh Pro ducts.
  Fengh Medical has ceased the marketing and sale 
of Endo Stapler on 15 September 2017.
G. Fengh has signed a cease and desist dec la ra tion 
on 3 No vem ber 2017 and is willing to expand this cease 
and desist dec la ra tion so as to include on the same 
terms the Fengh Pro ducts numbers 5, 8 and 9 (to-
gether; ‘the Ad di tional Fengh Pro ducts’):
Declares:
In ad di tion to, and on the same terms of the cease and 
desist dec la ra tion of 3 No vem ber 2017, to cease and de-
sist in the  European Union from the marketing and/or 
sale of the Ad di tional Fengh Pro ducts. (…)’

3.19 Op 1 no vem ber 2018 heeft een ac coun tant in op-
dracht van Fengh NL een ‘As sur ance-rapport licenties’ uit-
gebracht over de verkopen van een aantal van de 
Fengh-Producten door Fengh NL in de perio de 1 ja nu a ri 
2017 tot en met 31 oktober 2018.
3.20 Na betekening van het Vonnis heeft Fengh recall 
brieven aan haar afnemers gestuurd en voorts een aanvul-
lende ac coun tants ver kla ring afgegeven.

4.  Vorderingen in eerste aanleg en beslissing van 
de rechtbank

4.1 J&J heeft in eerste aanleg bij dagvaarding gevor-
derd, samengevat, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voor-
raad, (I) Fengh te verbieden inbreuk te maken op auteurs-
rechten van J&J op de Ethicon-producten en on recht ma tig 
te handelen door slaafse nabootsing van de Ethicon-pro-
ducten, (II) Fengh te verbieden on recht ma tig te handelen 
door in strijd met wet- en regelgeving voor medische 
hulpmiddelen aan derden mede te delen dat Fengh 
cartridges gebruikt kunnen worden in com bi na tie met J&J 
staplers en door Fengh cartridges voor dat com bi na-
tiegebruik aan te bieden en te verkopen, en Fengh te be ve-
len tot (III) recall, (IV) opgave van aantallen verkochte 
Fengh-producten en daarmee genoten winst, en (V) afgifte 
van Fengh-producten ter ver nie ti ging, (VI) alles op straffe 
van een dwangsom, met veroordeling van Fengh tot (VII) 
scha de ver goe ding, en (VIII) proceskostenvergoeding op de 
voet van 1019h Rv.
4.2 Gelet op de door Fengh afgegeven onthoudings-
verklaringen heeft J&J haar vordering on der (I) vooraf-
gaand aan de comparitie ingetrokken en aan haar vorde-
ringen on der (III)-(VII) uitsluitend on recht ma tig handelen 
door slaafse nabootsing en strijd met wet- en regelgeving 
ten grondslag gelegd. In verband met het intrekken van de 
op auteursrechtsinbreuk gebaseerde grondslag van de vor-

deringen is tevens de vordering om de proceskosten op de 
voet van 1019h Rv te begroten vervallen.
4.3 De rechtbank heeft de vordering on der (II) afge-
wezen bij gebrek aan belang, gelet op de mededeling van 
Fengh tijdens de comparitie dat zij een nieuwe CE-marke-
ring aanvraagt bij een ‘notified body’ met behulp van nieu-
we informatie die zij aan het dossier heeft toegevoegd en 
met behulp van een klinische evaluatie, en voorts de toe-
zegging van Fengh dat zij het gebruik van de Fengh 
cartridges in com bi na tie met J&J staplers niet zal aanbie-
den en promoten voor dat de nieuwe CE-markering is ver-
strekt (uitgezon derd het aanbieden inzake een evaluatie-
on der zoek).
4.4 De rechtbank heeft geoordeeld dat Fengh on-
recht ma tig heeft gehandeld door het aanbieden en verko-
pen van de Fengh staplers omdat deze een ongeoorloofde 
slaafse nabootsing zijn van de Ethicon staplers. Voorts 
oordeelde de rechtbank het aanbieden van de Fengh 
cartridges ter gebruik in com bi na tie met J&J staplers in 
strijd met toepasselijke wet- en regelgeving voor medi-
sche hulpmiddelen en han del de Fengh tevens in strijd met 
een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm en daarmee on-
recht ma tig jegens J&J. De rechtbank heeft de vorderingen 
on der (III)-(V) toegewezen, beperkt tot Ne der land en be-
perkt tot het moment waarop een CE-markering voor 
com bi na tiegebruik zal zijn verkregen. Verder heeft de 
rechtbank verwezen naar de schadestaatprocedure en de 
dwangsom gematigd en gemaximeerd. Ten slotte is Fengh 
veroordeeld in de proceskosten van J&J, begroot aan de 
hand van het liquidatietarief.

5.  Vorderingen in hoger beroep

5.1 Fengh is het niet eens met de hiervoor on der r.o. 
4.4 weergegeven oordelen van de rechtbank. Zij heeft ne-
gen grieven gericht tegen het Vonnis en vordert ver nie ti-
ging daarvan, alsnog afwijzing van de vorderingen van J&J 
en veroordeling van J&J in de proceskosten in beide in-
stanties.
5.2 J&J heeft in hoger beroep haar eis ge wij zigd door 
(opnieuw) ook inbreuk op haar auteursrechten op de 
Ethicon-producten aan haar vorderingen ten grondslag te 
leggen. Zij vordert bekrachtiging van de overwegingen in 
het Vonnis waarop de grieven van Fengh betrekking heb-
ben en alsnog een op au teurs recht in breuk en slaafse na-
bootsing gebaseerd verbod en een mede op die grondslag 
gebaseerde veroordeling tot betaling van scha de ver goe-
ding. Ter zitting heeft J&J haar verbodsvordering weer in-
getrokken, maar de op au teurs recht in breuk gebaseerde 
grondslag van haar overige vorderingen (met name de 
scha de ver goe dings vor de ring) gehandhaafd.
5.3 Fengh heeft bestreden dat J&J auteursrechtheb-
bende is en voorts aangevoerd dat de Ethicon-producten 
niet voor auteursrechtelijke bescherming in aan mer king 
komen. Zij vordert dat ook de in hoger beroep ge wij zigde 
vorderingen van J&J afgewezen worden, met begroting 
van de proceskosten in beide instanties op de voet van 
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1019h voor het aandeel auteursrechtgrondslag in de pro-
cedure.
5.4 De grieven van Fengh hebben de strekking de 
zaak in volle omvang aan het hof voor te leggen en lenen 
zich voor ge za men lij ke behandeling bij de be oor de ling 
van het principaal beroep.

6.  Be oor de ling van het principaal beroep

  Slaafse nabootsing – uit gangs punten
6.1 Het hof stelt voorop dat volgens vaste jusrispru-
dentie van de Ho ge Raad1 ten aanzien van nabootsing van 
een product dat niet (langer) wordt beschermd door een 
absoluut recht van intellectuele eigendom, als uit gangs-
punt geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrij-
staat. De nabootsende concurrent is wel verplicht om bij 
dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zon der af-
breuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van 
zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat 
door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwar-
ring bij het publiek ontstaat. Nabootsing op een wijze die 
nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneer-
lij ke mededinging, waartegen met een vordering uit on-
recht ma tige daad kan worden opgekomen.
6.2 Van verwarring ten aanzien van een nagebootst 
product kan pas sprake zijn als dat product een ‘eigen ge-
zicht’ heeft op de re le vante markt, dat wil zeggen: zich in 
uiterlijke ver schij nings vorm on der scheidt van andere, ge-
lijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ 
genoemd). De mate waarin dat product zich dient te on-
der scheiden van die gelijksoortige producten om bij het 
verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor ver-
warring te kunnen doen ontstaan, hangt on der meer af 
van de aard en de hoeveelheid soort ge lijke producten die 
zich op dat moment op de desbe tref fen de markt bevin-
den.
6.3 Het eigen gezicht van een product kan afnemen, 
en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soort-
ge lijke producten op de markt verschijnen en zich hand-
haven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van 
het product kan van de partij die dit product op de markt 
brengt, on der om stan dig he den dan ook worden gevergd 
dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze na-
bootsingen van de markt te weren, teneinde haar product 
het eigen gezicht op de markt te doen behouden. Het 
hangt van de om stan dig he den van het geval af welke mate 
van inspanning van de betrokken partij kan worden ge-
vergd. Evenwel kan over het algemeen niet van deze partij 
worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsin-
gen op de markt brengen tegelijk en zon der on der scheid 
aanpakt. ongeacht bij voor beeld hun marktaandeel
6.4 Bij de be oor de ling van de vraag of de con su ment 
een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste 
product, gaat het om de invloed van de gelijkenis op diens 

1 Vgl. Ho ge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 inzake All Round / Sim-
stars, r.o. 3.4.1-3.4.5.

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. Bij die be oor de ling moeten alle re le-
vante om stan dig he den van het concrete geval worden be-
trokken, waar on der 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, en of het publiek (ook) zal letten 
op on der de len die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de 
verpakking van de diverse producten.
6.5 Zowel indien het publiek de nabootsing voor het 
origineel houdt (‘directe verwarring’), als wan neer het 
meent dat de betrokken producten – ook als deze niet 
identiek zijn, maar een overeenstemmende totaalindruk 
maken – van dezelfde of eco no misch verbonden on der ne-
ming(en) afkomstig zijn (‘indirecte verwarring’), is sprake 
van verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek 
kan beïnvloeden.

  Slaafse nabootsing van de Ethicon-producten
6.6 De rechtbank heeft ten aanzien van de cartridges 
geoordeeld dat – als door Fengh gesteld en door J&J niet 
betwist – vaststaat dat de vormgeving van de Ethicon 
cartridges volledig technisch en func tio neel is bepaald. Ze 
moeten passen in de staplers en de kleurstelling voorziet 
in een behoefte tot standaardisering. Afwijking van de 
vomgeving zon der afbreuk te doen aan de deugdelijkheid 
en bruikbaarheid is wat de cartridges betreft daarom niet 
mogelijk. Dit is in hoger beroep door geen van de par tij en 
ter discussie gesteld. Ook het hof gaat daarvan uit. De be-
oor de ling hierna van de vraag of Fengh de Ethicon-pro-
ducten slaafs heeft nagebootst ziet daarom alleen op de 
staplers van Fengh.

  Eigen positie op de markt
6.7 Bij de vraag of de Ethicon staplers een eigen posi-
tie op de re le vante markt hebben verkregen, gaat het om 
de be oor de ling of deze producten zich in uiterlijke ver-
schij nings vorm on der scheidden van andere soort ge lijke 
staplers die op de Ne der landse markt werden aangeboden 
op het moment waarop Fengh haar staplers op die markt 
introduceerde, te weten (rond) februari 2016. Dit uit-
gangs punt staat niet ter discussie.
6.8 Als tussen par tij en niet bestreden staat ook vast 
dat J&J en Medtronic op dat moment op de Ne der landse 
markt samen ongeveer 97% van het marktaandeel voor 
staplers voor hun rekening namen. Fengh heeft er on der 
verwijzing naar het All Round / Simstars arrest van de Ho-
ge Raad op gewezen dat populariteit, bekendheid of een 
groot marktaandeel ‘op zichzelf’ niet ertoe kunnen leiden 
dat een product een eigen gezicht heeft op de markt. Naar 
het oordeel van het hof laat dat echter onverlet dat als er 
naast de producten van marktleiders J&J en Medtronic, ie-
der met duidelijk ‘eigen’ kenmerkende vormgeving, op de 
Ne der landse markt op het re le vante tijdstip weinig andere 
soort ge lijke producten, bovendien met andere vormge-
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ving, werden aangeboden, zoals door J&J gesteld (in par. 
7.3 en 7.4 dagv. EA; J&J prod. 4), verwatering zich niet heeft 
voorgedaan en de Ethicon staplers dan een eigen gezicht, 
in die zin dat zij zich wat vormgeving betreft on der-
scheiden van die van andere markt deel ne mers, hebben 
verkregen (vgl. r.o. 6.2 en 6.3 hiervoor).
6.9 De door Fengh getoonde, door andere bedrijven 
dan J&J en Medtronic aangeboden staplers (Fengh prod. 
18) kunnen daaraan niet afdoen. J&J heeft gemotiveerd ge-
steld dat deze producten begin 2016 niet op de Ne der-
landse markt werden aangeboden en dus niet hebben 
kunnen bij dra gen aan verwatering van het eigen gezicht 
van de Ethicon staplers. Daarbij heeft J&J wederom gewe-
zen op het hiervoor genoemde marktaandeel van de pro-
ducten van J&J en Medtronic in Ne der land. Daarnaast 
heeft J&J laten zien dat uit de door Fengh overgelegde 
schermafbeeldingen van websites waarop de producten 
volgens Fengh worden aangeboden, niet blijkt dat dit aan-
bod zich mede richt op Ne der land en zeker niet dat dit 
aanbod er al in 2016 was. In het licht daarvan had het op 
de weg van Fengh gelegen haar betwisting van het eigen 
gezicht nader te on derbouwen. Nu zij dat niet heeft ge-
daan, moet aan het standpunt van Fengh dat deze produc-
ten begin 2016 tot het Umfeld behoorden, voorbijgegaan 
worden. Reeds daarom kunnen zij geen afbreuk doen aan 
de eigen positie van de Ethicon staplers op de Ne der landse 
markt begin 2016. De al dan niet afwijkende vormgeving 
van deze producten hoeft het hof bij die stand van zaken 
niet te beoordelen.
6.10 Fengh heeft verder aangevoerd dat de Ethicon 
stapler on der 5 van het Overzicht geen eigen gezicht zou 
hebben omdat deze uit de handel zou zijn genomen. 
Fengh heeft daartoe verwezen naar productcatalogi uit 
2010 en 2012, waarin dit product zou ontbreken. Dat 
standpunt wordt verworpen. J&J heeft genoegzaam aange-
toond, on der verwijzing naar de pagina's uit die product-
catalogi (en die van 2014 tot en met 2018), alsmede haar 
huidige website waarop dit product is opgenomen, dat het 
niet van de markt is ge weest. De stelling van Fengh dat de 
daar getoonde producten een ander product zou betreffen, 
wordt (gelet ook op de overeenstemmende productcodes) 
verworpen.
6.11 De slotsom is dat naar het oordeel van het hof 
voldoende vaststaat dat de Ethicon-staplers in februari 
2016 een eigen gezicht hadden op de Ne der landse markt 
voor dit soort producten. Zoals volgt uit hetgeen hierna 
wordt overwogen, staat de technische functie van deze 
producten daaraan niet in de weg, omdat de vormgeving 
van de producten op vele on der de len daardoor niet wordt 
bepaald.

  Technische bepaaldheid; mogelijkheid om andere 
vormgeving te kiezen

6.12 In aan mer king genomen dat van de ‘nabootser’ 
niet verlangd wordt dat hij aan de deugdelijkheid of bruik-
baarheid van zijn product afbreuk doet om verwarring te 
voorkomen, staat het hem vrij een in het nagebootste pro-

duct gekozen technische oplossing toe te passen, ook al 
zou(den) er (een) alternatieve technische oplossing(en) 
zijn om hetzelfde technisch effect te bereiken. Indien en 
voor zover dat zon der aan de deugdelijkheid en de bruik-
baarheid afbreuk te doen mogelijk is, mag van de naboot-
ser wel verlangd worden dat hij alles doet wat redelijker-
wijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door 
gelijkheid van beide producten nodeloos gevaar voor ver-
warring bij het publiek ontstaat.
6.13 Fengh heeft aangevoerd dat de uiterlijke ver schij-
nings vorm van de Ethicon-staplers volledig technisch is 
bepaald en dat de vormgeving van haar producten met 
dezelfde gebruiksfunctie volledig door de technische 
functie daarvan wordt gedicteerd. Het zou daarom niet 
mogelijk zijn om zon der aan de deugdelijkheid en de 
bruikbaarheid afbreuk te doen haar producten anders 
vorm te geven. Het hof volgt Fengh daarin niet.
6.14 Met haar uiteenzetting (in par. 58-135 MvG) van 
de technische functies van de verschillende on der de len 
van de staplers gaat Fengh er ten onrechte aan voorbij dat 
de om stan dig heid dat een product of on der deel daarvan 
een technische functie dient, nog niet maakt dat de vorm-
geving daarvan reeds daarom technisch is bepaald. Het 
hebben van een technische functie sluit immers niet uit 
dat er voldoende mogelijkheden kunnen zijn om het pro-
duct of on der deel daarvan, met behoud van de technische 
functie, op verschillende – niet door die functie gedicteer-
de – manieren vorm te geven. Dat dit ook geldt voor haar 
staplers heeft J&J on der bouwd met een rapport van haar 
partij-deskundige [partij-deskundige], waarin gedetailleerd 
is uiteengezet welke (vele) on der de len van de staplers an-
ders vormgegeven hadden kunnen worden dan bij de 
Ethicon staplers is gedaan, ondanks dat die on der de len 
een technische functie dienen. Fengh heeft daar onvol-
doende tegenover gesteld. De om stan dig heid dat J&J voor 
sommige van haar producten octrooibescherming heeft 
verkregen maakt dat niet anders. Een octrooi ziet op een 
technische oplossing en staat los van de vormgeving van 
het product waarin die oplossing is geïncorporeerd.
6.15 Naar het oordeel van het hof blijkt uit de ver-
schillende vormgevingsaspecten van de staplers met de-
zelfde gebruiksfunctie van andere producenten dan J&J, 
zoals weergeven in de door Fengh overgelegde productie 
18 (met name die van niet-Chinese fabrikanten zoals B. 
Braun) en uit de vormgeving van de soort ge lijke produc-
ten van Medtronic zoals afgebeeld in par. 4.27-4.51 en par 
4.63-4.91 van de MvA en in J&J prod. 43, dat er voor Fengh, 
zon der aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar 
producten afbreuk te doen, voldoende mogelijkheid be-
stond om voor een andere vormgeving van haar staplers te 
kiezen. Fengh heeft ook niet of niet voldoende gemoti-
veerd aangevoerd dat die alternatieve vormgeving de sta-
plers minder deugdelijk of minder bruikbaar maakt dan 
de Ethicon staplers.
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  Verwarringsgevaar
6.16 Het hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat 
de Fengh staplers een grote mate van gelijkenis vertonen 
met de Ethicon staplers (genoegzaam on der bouwd in 
prod 43 J&J met afbeeldingen). Daar waar Fengh is afge-
weken van de vormgeving van de Ethicon staplers is dat te 
beperkt en onopvallend om te voorkomen dat het totaal-
beeld van de producten vrijwel identiek is.
6.17 Anders dan Fengh aanvoert wordt het overeen-
stemmende totaalbeeld door het enkele gebruik van een 
andere merknaam niet anders. De si tu a tie waarin het ge-
bruik van een ander merk voldoende kan zijn, omdat geen 
afwijkende vormgeving mogelijk is zon der aan de deug-
delijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te 
doen, waarop Fengh zich met een beroep op het Capri 
Sun-arrest van de Ho ge Raad2 op heeft beroepen, doet zich 
hier niet voor. Overigens geldt dan nog steeds dat het an-
dere merk wel voldoende afwijkend dient te zijn aange-
bracht. Ook dat heeft Fengh niet gedaan. De merknaam is 
door Fengh wat plaats, vormgeving en grootte betreft op 
nagenoeg dezelfde manier aangebracht als bij de Ethicon 
staplers.
6.18 J&J heeft aangevoerd dat bij de be oor de ling van 
de vraag wat de invloed is van de gelijkenis tussen de sta-
plers van Fengh en de Ethicon staplers op de aankoopbe-
slissing van de con su ment, uitgegaan moet worden van 
een weinig oplettend kopend publiek dat de beide pro-
ducten meestal niet naast elkaar ziet. Het hof volgt J&J 
daarin niet. Het leerstuk van de slaafse nabootsing biedt 
bescherming tegen gevaar voor verwarring bij het publiek 
dat de aankoopbeslissing neemt. Het hof is daarom met 
Fengh van oordeel dat moet worden uitgegaan van de des-
kundigheid en het aan dachts ni veau van inko pers van sta-
plers. Gelet op de aard van die producten moeten inko pers 
bij ziekenhuizen, ook als deze doorgaans geen medische 
maar veelal een  commerciële achtergrond zouden heb-
ben, zoals J&J stelt, geacht worden deskundig te zijn en 
een hoog aan dachts ni veau te hebben. Dat geldt al hele-
maal voor de artsen die bij het aankoopproces betrokken 
zijn.
6.19 Zoals volgt uit het All Round / Simstars arrest 
moeten bij de be oor de ling of in een concreet geval, gelet 
op de totaalindrukken van de producten, sprake is van 
(een gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbe tref-
fen de publiek, alle re le vante om stan dig he den van dat ge-
val worden betrokken. Anders dan Fengh aanneemt kun-
nen dat ook andere om stan dig he den zijn dan die met de 
uiterlijke ver schij nings vorm van de producten van doen 
hebben. De in dat arrest genoemde voorbeelden zijn blij-
kens het gebruik van ‘waar on der’ niet-lim ita tief (vgl. r.o. 
6.4).
6.20 Volgens Fengh zou de inkoopprocedure gelet op 
de daarbij geldende protocollen en de gebruikte formulie-
ren (waarop de naam van de fabrikant en van de leveran-
cier moet worden ingevuld) verwarringsgevaar uitsluiten. 

2 Ho ge Raad 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043.

Het hof gaat daar niet in mee. Gelet op de hoge mate van 
gelijkenis van Fengh staplers met (nagenoeg) de hele serie 
Ethicon staplers en rekening houdend met het onvol-
maakte herinneringsbeeld van de inko per, die zich niet 
noodzakelijkerwijs de naam van de fabrikant en leveran-
cier van de eerder ingekochte cartridges en staplers kan 
herinneren, maar wel de vormgeving van de producten 
herkent, zal de inko per zich mogelijk niet re a li se ren met 
een ander product (of producten) van doen te hebben. Di-
recte verwarring, in die zin dat de nabootsing voor het ori-
gineel wordt gehouden, acht het hof daarom niet uitgeslo-
ten. Voor zover er geen directe verwarring optreedt, acht 
het hof in elk geval de kans reëel aanwezig dat indirecte 
verwarring zich zal voordoen, in die zin dat de inko per zal 
menen dat de producten van een aanbieder komen die 
eco no misch met J&J is verbonden.
6.21 Dat zich mogelijk directe of indirecte verwarring 
zal voordoen, geldt temeer omdat Fengh NL in het verle-
den (via parallelimport) producten van J&J op de Ne der-
landse markt heeft aangeboden. Voorts zijn de directeu-
ren van Fengh NL voorheen werkzaam ge weest bij J&J. Zij 
nemen naar eigen zeggen nadrukkelijk deel aan de pro-
motie en aanbieding van de Fengh staplers, ook in direct 
contact met (potentiële) afnemers. Deze om stan dig he den 
maken, gelet op de grote mate van gelijkenis met de 
Ethicon staplers, dat de gedachte dat de Fengh staplers als 
alternatieve, goedko pere, productlijn (uit de fabrieken) 
van J&J afkomstig zijn, en/of dat Fengh eco no misch met 
J&J is verbonden, snel(ler) kan postvatten. Ook de promo-
tie door Fengh van haar staplers voor gebruik in com bi na-
tie met J&J staplers (zie daarover r.o. 6.27 en verder) draagt 
eraan bij dat sneller een relatie tussen (de producten van) 
Fengh en J&J zal worden ver on der steld.
6.22 Daar komt bij dat Fengh nagenoeg een hele se-
rie Ethicon-staplers systematisch en nauwgezet heeft 
nagebootst en dat zij bij het aanbieden van haar naboot-
singen bovendien grote delen tekst en afbeeldingen uit 
gebruiksaan wij zin gen van de nagebootste Ethicon sta-
plers heeft over genomen. Deze om stan dig he den vergro-
ten de kans op directe dan wel indirecte verwarring tus-
sen de nabootsingen van Fengh en de Ethicon staplers. 
Daarbij is van belang dat volgens het ‘Convenant Veilige 
toepassing van medische technologie in de medisch spe-
cialistische zorg’ als on der deel van het aankoopproces 
zeker gesteld moet worden dat de gebruiksaanwijzing 
voorafgaand aan het initiële gebruik voldoende bekend 
en toegankelijk is (dus ook bij de arts die bij het aan-
koopproces wordt betrokken).
6.23 De om stan dig heid dat tijdens de inkoopprocedu-
re hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de pro-
ducten en er scherp wordt toegezien op veilig gebruik er-
van, waarop Fengh heeft gewezen, staat er niet aan in de 
weg dat door het uiterlijk van de producten ten minste in-
directe verwarring kan ontstaan. Datzelfde geldt voor het 
gebruik van een andere merknaam. Ook als dit voldoende 
zou zijn om directe verwarring te voorkomen, wordt daar-
mee nog niet het gevaar voor indirecte verwarring wegge-
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nomen. Het hof acht de verpakking van de producten niet 
re le vant voor het al dan niet ontstaan van verwarringsge-
vaar. Naar J&J onvoldoende weersproken heeft aangevoerd 
is die verpakking niet in beeld bij het inkoopproces, maar 
(afbeeldingen van) de producten zelf. Dat geldt ook voor de 
arts als hij het product in het kader van de inkoopprocedu-
re test. Hij krijgt de producten tijdens een operatie met het 
oog op steriele werkom stan dig he den in de operatiekamer 
reeds (door een operatieassistent) uitgepakt aangereikt.
6.24 Dat ook een afnemer die ermee bekend is dat de 
door Fengh geleverde producten geen ‘originele’ J&J pro-
ducten betreft, verbondenheid tussen de producten van 
Fengh en die van J&J kan ver on der stel len, wordt geïllus-
treerd door de directeur van het Ro de Kruis Ziekenhuis. 
Tijdens een interview geeft hij aan uit te gaan van de ge-
lijkwaardigheid van de J&J en Fengh cartridges, ‘omdat de 
fabrieken dicht bij elkaar in een provincie in China zijn ge-
vestigd’. Gelet op de onnodig grote gelijkenis tussen de 
producten is naar het oordeel van het hof de kans reëel 
aanwezig dat dan evenzeer (en ten onrechte) een eco no-
mische band wordt ver on der steld tussen de Fengh en 
Ethicon staplers. Deze vorm van verwarring kan zich even-
zeer voordoen bij een arts. Niet in discussie is dat een arts 
betrokken wordt bij de aankoopbeslissing van dit soort 
staplers en in dat verband testen uitvoert. Ook als zo'n arts 
weet dat Fengh de leverancier is van de geteste staplers 
bestaat het gevaar dat hij op grond van de vrijwel identie-
ke uiterlijke ver schij nings vorm van de staplers van Fengh 
en J&J toch een eco no mische band met J&J ver on der stelt 
en zijn advies over de aankoop op daaraan ontleende ver-
wachtingen (bij voor beeld ten aanzien van de kwaliteit) 
baseert.
6.25 Dat Fengh door de indirecte verwarring, veroor-
zaakt door de grote mate van gelijkenis van haar staplers 
met de Ethicon staplers, kan profiteren van het kwaliteits-
imago van de nagebootste Ethicon staplers, is anders dan 
Fengh heeft verdedigd, een vorm van oneer lij ke mededin-
ging waartegen met een beroep op het leerstuk van de 
slaafse nabootsing kan worden opgekomen.

  Slotsom slaafse nabootsing
6.26 Zoals hiervoor overwogen bestond voor Fengh 
voldoende mogelijkheid om voor haar staplers, zon der af-
breuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid er-
van, een andere vormgeving te kiezen. Dat was bovendien 
ook nodig, omdat de gelijkheid van haar staplers en de 
Ethicon staplers tot verwarring bij het publiek kan leiden. 
De verschillen in vormgeving zijn zo minimaal dat die ook 
een professioneel en deskundig publiek met een hoog 
aan dachts ni veau kunnen ontgaan. Bo vendien kan ook bij 
dat publiek gevaar voor indirecte verwarring aanwezig 
zijn, zoals volgt uit hetgeen hiervoor in 6.24 is overwogen. 
On der die om stan dig he den rustte op Fengh daarom de 
ver plich ting om waar redelijkerwijs mogelijk voor een an-
dere vormgeving van haar staplers te kiezen teneinde ge-
vaar voor nodeloze verwarring bij het publiek te voorko-
men. Naar het oordeel van het hof heeft Fengh daaraan 

niet voldaan en daarmee han del de Fengh on recht ma tig 
jegens J&J.

  Strijd met wet- en regelgeving
6.27 Ten aanzien van de cartridges heeft J&J aan haar 
vorderingen ten grondslag gelegd dat Fengh heeft gehan-
deld in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving op 
het gebied van medische hulpmiddelen. Zij stelt dat de CE 
markering die Fengh heeft verkregen uitsluitend ziet op 
het gebruik van de Fengh cartridges in com bi na tie met 
Fengh staplers en dat zij de Fengh cartridges dus niet los 
daarvan mag aanbieden. Door bij het aanbieden van haar 
cartridges mede te delen dat deze veilig gebruikt kunnen 
worden in com bi na tie met staplers van J&J handelt zij 
daarom in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving. 
Bo vendien had ingevolge die wet- en regelgeving de vei-
ligheid van de com bi na tie van Fengh cartridges met J&J 
staplers moeten worden beoordeeld door middel van een 
klinische evaluatie, wat Fengh niet heeft gedaan, aldus J&J.
6.28 Fengh stelt zich op het standpunt dat zij haar 
cartridges op grond van de verkregen CE markering ook 
los van haar staplers mag aanbieden, ook voor gebruik in 
com bi na tie van even eens van een CE markering voorziene 
staplers van andere producenten, zoals die van J&J. Daar-
voor is volgens Fengh geen klinische evaluatie vereist. 
Voorts beroept Fengh zich op gelijkwaardigheid van haar 
cartridges met die van J&J. Aangezien de com bi na tie van 
J&J cartridges met J&J staplers door middel van een klini-
sche evaluatie op veiligheid is beoordeeld, zoals J&J stelt, 
kan Fengh zich daarop beroepen voor de com bi na tie van 
haar gelijkwaardige cartridges met J&J staplers, zon der dat 
daarvoor een aanvullende klinische evaluatie is vereist.
6.29 Voor de vorderingen van J&J, die uitsluitend zien 
op het handelen van Fengh in het verleden, is de destijds 
geldende wet- en regelgeving re le vant, te weten de Richt-
lijn EG 93/42/EEG,3 zoals ge wij zigd met Richtlijn 2007/47 
EG4 (hierna: de Richtlijn). De Richtlijn is in Ne der land ge-
implementeerd on der meer in het op de Wet op de medi-
sche hulpmiddelen gebaseerde Be sluit medische hulp-
middelen (hierna: het Be sluit).5 Par tij en zijn het erover 
eens dat de Fengh staplers en cartridges vielen on der het 
toepassingsbereik van de Richtlijn en het Be sluit, maar 
verschillen van mening over de uitleg daarvan.
Het hof oordeelt daarover als volgt.
6.30 Op grond van artikel 4 van het Be sluit is het de 
fabrikant verboden medische hulpmiddelen voorhanden 
te hebben of af te leveren als niet is voldaan aan on der 
meer navolgende voorwaarden:
– Een medisch hulpmiddel voldoet aan de in Bijlage I 

van de Richtlijn opgenomen eisen (ook wel aangeduid 

3 Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 be tref fen de medische 
hulpmiddelen.

4 Richtlijn 2007/47/EG Van Het  Eu ro pees Parlement en de Raad van 5 sep-
tember 2007.

5 Inmiddels is de Richtlijn per 26 mei 2020 grotendeels ingetrokken op 
grond van Verordening (EU) 2017/745) en is het Be sluit per 26 mei 2021 
vervallen.
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als es sen tië le eisen), met inachtneming van de be-
stemming van het betrokken medisch hulpmiddel 
(artikel 6 lid 1 Be sluit);

– Een medisch hulpmiddel is voorzien van de CE-mar-
kering; Een medisch hulpmiddel is slechts voorzien 
van de CE-markering indien het aan de in Bijlage I van 
de Richtlijn opgenomen eisen voldoet (artikel 7 leden 
1 en 2 Be sluit).

6.31 In Bijlage I van de Richtlijn zijn on der meer de 
navolgende es sen tië le eisen opgenomen:

‘I.  Algemene eisen
1. De hulpmiddelen moeten zo da nig zijn ontwor-
pen en vervaardigd dat het gebruik ervan geen gevaar 
op levert voor de klinische toestand of de veiligheid 
van de patiënten, noch voor de veiligheid en de ge-
zondheid van de gebruikers of in voorkomend geval, 
van andere per so nen, wan neer ze worden gebruikt op 
de voorgeschreven wijze en over een komstig hun be-
oogde gebruik, met dien verstande dat  eventuele ri si-
co's die aan het beoogde gebruik ervan kunnen zijn 
verbonden, aanvaardbare ri si co's vormen ten opzichte 
van het nut van het hulpmiddel voor de patiënt en ver-
enigbaar zijn met een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid en de veiligheid.
(…)
6 bis. Om aan te tonen dat aan de es sen tië le eisen is 
voldaan, moet een klinische evaluatie over een komstig 
bijlage X worden verricht.

II.  Eisen be tref fen de het ontwerp en de constructie
(…)
9.1. Wan neer een hulpmiddel bestemd is om ge-
bruikt te worden in com bi na tie met andere hulpmid-
delen of apparatuur, moet de gehele com bi na tie, met 
inbegrip van het systeem dat voor de verbinding dient, 
veilig zijn en van dien aard dat het geen invloed heeft 
op de aangegeven prestaties van de hulpmiddelen. Elke 
beperking be tref fen de het gebruik moet op het etiket 
of in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.’

6.32 In Bijlage X van de Richtlijn, waarnaar in 6bis 
wordt verwezen, is on der meer opgenomen:

‘1.1. Het bewijs van naleving van de eisen be tref fen de 
de eigenschappen en prestaties in normale gebruiks-
om stan dig he den van het hulpmiddel, bedoeld in de 
punten 1 en 3 van bijlage 1, alsmede de evaluatie van 
de bijwerkingen en van de aanvaardbaarheid van de 
verhouding tussen het nut en het ri si co, bedoeld in 
punt 6 van bijlage 1, moeten in het algemeen op klini-
sche gegevens gebaseerd zijn. De evaluatie van deze 
gegevens (hierna ‘klinische evaluatie’ genoemd), waar-
bij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met 
de desbe tref fen de gehar mo niseerde normen, vindt 
plaats volgens een vastgelegde,  methodologisch ver-
antwoorde procedure op basis van:

1.1.1. hetzij een kritische be oor de ling van de 
beschikbare re le vante wetenschappelijke litera-
tuur over de veiligheid, de prestaties, de eigen-
schappen van het ontwerp en de beoogde be-
stemming van het hulpmiddel wan neer:
– aangetoond kan worden dat het hulp-
middel gelijkwaardig is aan het hulpmiddel waar-
op de gegevens betrekking hebben, en
– de gegevens afdoende aantonen dat 
aan de desbe tref fen de es sen tië le eisen wordt vol-
daan;
1.1.2. hetzij een kritische be oor de ling van de 
resultaten van al het klinisch on der zoek dat werd 
verricht;
1.1.3. hetzij een kritische be oor de ling van de 
ge com bi neerde klinische gegevens, bedoeld in de 
punten 1.1.1 en 1.1.2.’

6.33 De term ‘bestemming’ zoals gebruikt in artikel 6 
van het Be sluit (zie r.o. 6.30 hiervoor) is in artikel 1 sub g 
Be sluit (en artikel 1 lid 2 on der f Richtlijn) gedefinieerd 
als:

‘het gebruik waartoe het medisch hulpmiddel is be-
stemd volgens de aan wij zin gen die de fabrikant op het 
etiket, in de gebruiksaanwijzing of in het reclame-mate-
riaal verschaft’.

6.34 Voorafgaand aan haar toezegging aan de IGJ (zie 
3.17) en aan J&J ter comparitie in eerste aanleg om dit aan 
te houden, heeft Fengh als ‘bestemming’ van haar 
cartridges het gebruik in com bi na tie met Ethicon staplers 
gegeven. Dat blijkt naar het oordeel van het hof genoeg-
zaam uit de in r.o. 3.9-3.12 hiervoor bedoelde stukken. 
Volgens Fengh zou de in r.o. 3.12 bedoelde brief een ge-
zondheidsrechtelijk advies van haar advocaat ge weest 
zijn. Wat daarvan zij, deze is wel aan afnemers / zieken-
huizen afgegeven, met het kennelijk doel hen ertoe te be-
wegen haar cartridges af te nemen voor gebruik in com bi-
na tie met J&J staplers.
6.35 J&J stelt zich op het standpunt dat punt 1 van Bij-
lage I ook geldt voor het com bi na tiegebruik van de Fengh-
cartridges met de Ethicon-staplers. Daarom had Fengh op 
grond van punt 6bis van Bijlage I voor dit com bi na-
tiegebruik een klinische evaluatie over een komstig bijlage 
X moeten verrichten om aan te tonen dat daaraan is vol-
daan.
6.36 Fengh meent dat voor dit com bi na tiegebruik geen 
klinische evaluatie vereist is. Zij wijst daartoe op punt 1.1 
van Bijlage X van de Richtlijn, waarin staat dat het bewijs 
van naleving van punten 1 en 3 van Bijlage I in het alge-
meen op klinische gegevens moet zijn gebaseerd. Omdat in 
punt 1.1 van Bijlage X niet wordt verwezen naar punt 9.1 
van Bijlage I, geldt de eis van een klinische evaluatie niet 
voor het aantonen van de veiligheid van com bi na-
tiegebruik, aldus Fengh.

Jurisprudentie



Afl. 4 - augustus 2022IER 2022/28 231

6.37 Naar het oordeel van het hof gaat Fengh er met 
dat standpunt aan voorbij dat punt 1 van Bijlage I voor-
schrijft dat de hulpmiddelen zo da nig moeten zijn ontwor-
pen en vervaardigd dat het gebruik ervan geen gevaar 
voor de veiligheid oplevert wan neer ze worden gebruikt 
op de voorgeschreven wijze en over een komstig hun beoog-
de gebruik. On der beoogd gebruik is onmiskenbaar ook te 
begrijpen het gebruik in com bi na tie met een ander hulp-
middel, indien voor dat doel nadrukkelijk aangeboden 
(vgl. r.o. 6.33 voor de definitie van ‘bestemming’). Bij een 
boogde com bi na tie van twee medische hulpmiddelen 
dient dan niet alleen de veiligheid van de af zon der lij ke 
hulpmiddelen, maar ook de veiligheid van de com bi na tie 
aangetoond te worden.
6.38 Punt 9.1 van Bijlage I van de Richtlijn be vat geen 
afwijking van Punt 1 van Bijlage I, maar veeleer een nadere 
invulling daarvan als er sprake is van com bi na tiegebruik. 
Zoals ook volgt uit het kopje waar on der punt 9.1 is opge-
nomen, wordt met name gewezen op de spe ciale aspecten 
van ge com bi neerd gebruik, zoals de constructie van de 
com bi na tie, getuige ook de zinsnede ‘het systeem dat voor 
de verbinding dient’. Dat laat onverlet dat voor een com bi-
na tie ook altijd geldt dat aan Punt 1 (on der het kopje ‘Alge-
mene eisen’) voldaan moet zijn.
6.39 Daaruit volgt dat ook voor nieuw beoogd com bi-
na tiegebruik ingevolge punt 6bis door middel van een kli-
nische evaluatie volgens Bijlage X moet worden aange-
toond dat aan de es sen tië le eisen van Bijlage I is voldaan. 
Waar in Bijlage X on der punt 1.1 wordt verwezen naar 
punt 1 uit Bijlage I, moet daaron der dus, voor zover nodig, 
tevens een verwijzing naar punt 9.1 van Bijlage I worden 
gegrepen. Ten overvloede overweegt het hof dat ook in-
dien punt 9.1 van Bijlage I naast en los van punt 1 van Bij-
lage I zelfstandige betekenis toegekend zou moeten wor-
den, aan ge no men moet worden dat door middel van een 
klinische evaluatie aangetoond moet worden dat aan de 
es sen tië le eis van punt 9.1 van Bijlage I is voldaan. Het zou 
niet stroken met de doelstelling van de regeling dat wel 
zou zijn vereist om voldoening aan de veiligheidsvoor-
schriften uit punt 1 van Bijlage I aan te tonen door een kli-
nische evaluatie en dat dit niet zou gelden voor het veilig-
heidsvoorschrift van punt 9.1 van Bijlage I. Niet valt in te 
zien waarom dat punt 1.1 van Bijlage X zinledig zou ma-
ken, zoals Fengh heeft aangevoerd.
6.40 Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen zou 
de door Fengh verdedigde uitleg, die erop neerkomt dat 
de veiligheid van een medisch hulpmiddel wel, maar die 
van een com bi na tie van twee medische hulpmiddelen niet 
moet worden aangetoond voor dat het hulpmiddel op de 
markt wordt gebracht, niet te verenigen zijn met de belan-
gen (zoals het bereiken van een hoog beschermingsniveau 
bij gebruik van hulpmiddelen die bij operaties in het men-
selijk lichaam worden gebruikt) die de Richtlijn beoogt te 
beschermen. Het is evident dat een cartridge van de ene 
fabrikant niet noodzakelijkerwijs goed werkt met een sta-
pler van een andere fabrikant. Daarom moet in het geval 
dat com bi na tiegebruik is beoogd, daarnaast ook voor het 

ge com bi neerde gebruik van die hulpmiddelen de veilig-
heid worden aangetoond (door een klinische evaluatie).
6.41 Door het gebruik van haar cartridges te promoten 
voor gebruik in com bi na tie met staplers van J&J, heeft 
Fengh haar cartridges (on der meer) voor gebruik met J&J 
staplers bestemd. Uit het voorgaande volgt dat Fengh 
daarom op grond van punt 6bis van Bijlage I door middel 
van een klinische evaluatie had moeten aantonen dat aan 
de uit punten 1 en 9.1 van Bijlage I voortvloeiende eis van 
veiligheid van die com bi na tie is voldaan.
6.42 Fengh heeft aangevoerd dat zij zich kan beroepen 
op gelijkwaardigheid van haar Feng cartridges met die van 
J&J. Op grond van punt 1.1 van Bijlage X dient het bewijs 
van naleving van de es sen tië le eisen op klinische gegevens 
te zijn gebaseerd. Volgens punt 1.1.1 kan – als gelijkwaar-
digheid van het hulpmiddel met een ander hulpmiddel 
kan worden aangetoond en voor dat andere hulpmiddel 
gegevens be schik baar zijn die aantonen dat daarmee aan 
de es sen tië le eisen wordt voldaan – de vereiste klinische 
evaluatie worden gebaseerd op een kritische be oor de ling 
van de beschikbare re le vante studies over de veiligheid, de 
prestaties, de eigenschappen van het ontwerp en de be-
oogde bestemming van dat andere hulpmiddel.
6.43 Volgens Fengh zou met het aantonen van de ge-
lijkwaardigheid van haar cartridges met die van J&J reeds 
zijn voldaan aan de vereisten van punt 1.1 van Bijlage X en 
zou dan geen verdere klinische evaluatie nodig zijn, naar 
het hof begrijpt op grond van de stelling van J&J dat zij de 
veiligheid van de com bi na tie van J&J cartridges en J&J sta-
plers door middel van een klinische evaluatie heeft aange-
toond, waarnaar Fengh dan zou kunnen verwijzen. Vol-
gens Fengh had zij kunnen volstaan met het aantonen van 
de gelijkwaardigheid van haar cartridges met die van J&J. 
Dat valt niet goed in overeenstemming te brengen met de 
mededeling van Fengh aan de IGJ dat zij had besloten de 
promotie op de Ne der landse markt van haar cartridges in 
com bi na tie met de staplers van J&J aan te houden in af-
wachting van de uitkomst van een klinische evaluatie.
6.44 Ook als van de juistheid van het (door J&J bestre-
den) standpunt van Fengh zou worden uitgegaan, dat zij 
kan volstaan met het aantonen van gelijkwaardigheid van 
haar cartridges met die van J&J (waarmee volgens Fengh 
de klinische evaluatie dan ‘gegeven’ is) dan nog kan dat 
haar niet baten. Fengh had die gelijkwaardigheid dan 
moeten aantonen voor dat zij haar cartridges voor gebruik 
in com bi na tie met J&J staplers aanbood en afleverde. Dat 
zij dit heeft gedaan heeft zij niet gesteld, laat staan ge-
noegzaam on der bouwd. De rapporten waarnaar zij in dat 
verband heeft verwezen zijn gedateerd ruim na februari 
2016 toen zij haar cartridges voor gebruik met J&J staplers 
ging promoten en ook na 2017 toen zij haar cartridges 
heeft afgeleverd aan het Ro de Kruis Ziekenhuis. Dat de 
rapporten zijn gebaseerd op informatie die al eerder be-
schik baar was, is niet voldoende. Dat neemt immers niet 
weg dat Fengh de gelijkwaardigheid niet tijdig heeft aan-
getoond. Dat blijkt ook uit de toezegging die Fengh aan de 
IGJ heeft gedaan, die in elk geval uitgaand van het stand-
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punt van Fengh anders onnodig was ge weest. Ter zitting 
heeft Fengh ook erkend dat de aan de IGJ toegezegde kli-
nische evaluatie nog (steeds) niet voorhanden is. Bij die 
stand van zaken kan het hof in het midden laten of de 
door Fengh overgelegde rapporten zouden volstaan om 
gelijkwaardigheid van haar cartridges met die van J&J aan 
te tonen, wat J&J gemotiveerd heeft betwist. Ook de vraag 
of het aantonen van de gelijkwaardigheid alleen ziet op de 
cartridges, zoals Fengh stelt, of ook op het gebruik in com-
bi na tie met de J&J staplers, zoals J&J stelt, behoeft geen 
be ant woor ding.
6.45 Dat de CE markering van Fengh al voldoende zou 
zijn ge weest om haar cartridges voor gebruik in com bi na-
tie met J&J staplers aan te bieden, zoals Fengh heeft aan-
gevoerd, valt ook niet aan te nemen. Zelfs als daaruit zou 
volgen dat haar cartridges en staplers niet alleen in com-
bi na tie met elkaar maar ook afzon derlijk zouden mogen 
worden aangeboden, is daarmee nog niet aangetoond dat 
het gebruik van de Fengh cartridges in com bi na tie met de 
Ethicon staplers voldoet aan de es sen tië le eisen. Voor die 
door Fengh aan haar cartridges gegeven nieuwe bestem-
ming is, zoals hiervoor overwogen, een klinische evaluatie 
vereist. Als de CE markering van Fengh al voldoende ge-
weest zou zijn, dan had de IGJ het verzoek van J&J tot on-
der zoek en/of handhaving al met een om die reden kun-
nen afwijzen en had Fengh ook niet hoeven toezeggen om 
de promotie van het com bi na tiegebruik te staken in af-
wachting van een klinische evaluatie.
6.46 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat Fengh in 
strijd heeft gehandeld met de wet- en regelgeving over 
medische hulpmiddelen, door het aanbieden en afleveren 
van haar cartridges voor gebruik met J&J staplers, zon der 
dat de daarvoor benodigde klinische evaluatie voorhan-
den was. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat 
Fengh on der de gegeven om stan dig he den, door die over-
tre ding van de wet- en regelgeving, ook al beoogt die pati-
enten en gebruikers van de hulpmiddelen te beschermen, 
op grond van de cor rec tie Lan gemeijer ook on recht ma tig 
heeft gehandeld jegens J&J. De cor rec tie Lan gemeijer 
houdt in dat een handeling die in strijd is met een ge-
schreven rechtsregel die niet de belangen van eiser be-
schermt maar bij voor beeld een algemeen belang dient, 
ook in strijd kan zijn met een ongeschreven zorgvuldig-
heidsnorm die wel de belangen van eiser beschermt6.
6.47 Voor dat hulpmiddelen voor gebruik in com bi na-
tie met andere hulpmiddelen worden aangeboden en op 
de markt worden gebracht moet aan de voorwaarden die 
door de Richtlijn en het Be sluit worden gesteld worden 
voldaan. Door het aanbieden van haar cartridges voor ge-
bruik in com bi na tie met de staplers van J&J, heeft Fengh 
– ten onrechte – de suggestie gewekt dat zij aan die voor-
waarden had voldaan. Bo vendien heeft zij ook expliciet in 
strijd met de waarheid tegenover afnemers/ziekenhuizen 
beweerd dat ‘Fengh Medical heeft aangetoond dat de niet-
jes veilig kunnen worden toe ge past in de staplers van J&J 

6 HR 10 no vem ber 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9317.

en de gehele com bi na tie veilig is’. Daarbij heeft Fengh be-
weerd dat J&J ook kan worden aangesproken op  eventuele 
gebreken voor deze com bi na tie. De in strijd met wet-en 
regelgeving aangeboden cartridges zijn ook daad wer ke lijk 
gebruikt en toe ge past tijdens een operatie, waarbij naar 
valt aan te nemen het ziekenhuis en de patiënt zijn uitge-
gaan van een verkeerde voorstelling van zaken.
6.48 Dit handelen van Fengh is in strijd met een onge-
schreven zorgvuldigheidsnorm die strekt tot bescherming 
van de belangen van J&J. Fengh heeft met het kennelijke 
doel haar eigen marktaandeel te vergroten ten koste van 
J&J, in strijd met wet- en regelgeving haar cartridges ge-
promoot voor gebruik in com bi na tie met J&J staplers. 
Daarbij moet Fengh zich bewust zijn ge weest dat bij ge-
breke van bewezen veiligheid een ri si co bestaat dat de 
com bi na tie van Fengh cartridges en J&J staplers gebrekkig 
functioneert, met de mogelijkheid dat J&J daarop wordt 
aangesproken. Naast fi nan ci ë le schade wegens claims zal 
dat ook leiden tot afbreuk aan de reputatie van J&J. Daar-
naast zullen afnemers door de mededelingen van Fengh 
ervoor kunnen kiezen Fengh cartridges aan te kopen voor 
gebruik met J&J staplers, omdat zij ten onrechte in de ver-
on der stelling verkeren dat de com bi na tie aan de wet- en 
regelgeving voldoet. Daardoor zullen minder J&J cartridges 
worden afgenomen en zal J&J winst derven. Door het 
schenden van deze ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
heeft Fengh on recht ma tig gehandeld jegens J&J en is zij 
aansprakelijk voor de daardoor door J&J geleden schade.

  De vorderingen van J&J
6.49 Fengh China heeft aangevoerd dat J&J niet-ont-
vankelijk zou moeten worden verklaard in haar vorderin-
gen jegens haar, omdat verkopen op de Ne der landse 
markt alleen via de Ne der landse distributeur Fengh NL 
plaatsvinden en zij binnen Ne der land zelf geen activitei-
ten ontplooit of heeft ontplooid. Dat wordt verworpen. 
Fengh China heeft op het internet haar producten, met 
name staplers, aangeboden aan ‘EU distributors’ (r.o. 3.11). 
Die aanbieding is dus mede gericht op Ne der land. Ook 
heeft Fengh China daad wer ke lijk een  offerte uitgebracht 
aan de Ne der landse on der ne ming Cardimed B.V., waarbij 
zij haar eigen (Engelstalige) productcatalogus (en niet die 
van Fengh NL) heeft meegestuurd. Fengh China heeft dus 
ook op de Ne der landse markt zelf Fengh-producten aan-
geboden. Daarnaast is er voldoende aanwijzing voor de 
betrokkenheid van Fengh China bij het aanbieden van de 
Fengh cartridges voor gebruik in com bi na tie met J&J sta-
plers. Fengh China heeft in haar eigen onthoudingsverkla-
ring nadrukkelijk opgenomen: ‘it shall in fu ture remain 
the sale of the Cartridge, which is also com pa tible with 
the Ethicon Pro ducts’ (cursivering hof). Ook heeft zij in 
een door haar verspreide verklaring (r.o. 3.10) uit druk ke-
lijk alleen on der haar ver ant woor de lijk heid gewezen op 
de compatibiliteit van haar cartridges met de staplers van 
J&J, waarbij ook de productcodes die in Ne der land worden 
gehanteerd zijn vermeld. Dat kan niet anders dan als een 
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ook voor de Ne der landse markt bestemde promotie van 
het com bi na tiegebruik worden begrepen.
6.50 Naar het oordeel van het hof staat genoegzaam 
vast dat Fengh de staplers waarvan hiervoor is geoordeeld 
dat die een slaafse nabootsing zijn van de Ethicon staplers 
in Ne der land heeft aangeboden en verkocht. Zoals hier-
voor overwogen heeft naast Fengh China, ook Fengh NL in 
Ne der land het gebruik van Fengh cartridges in com bi na tie 
met J&J staplers gepromoot en aangeboden (vgl. r.o. 3.12 
en r.o. 6.34). Daar komt bij dat als der ge lij ke promotie er 
helemaal niet zou zijn ge weest, er ook geen aanleiding 
had bestaan toezeggingen aan de IGJ te doen. Ook uit de 
formulering daarvan (zie r.o. 3.17) kan niet anders worden 
afgeleid dan dat ook volgens Fengh promotie van com bi-
na tiegebruik wel degelijk heeft plaatsgevonden.
6.51 Fengh heeft ook haar cartridges voor gebruik met 
J&J staplers geleverd, in elk geval, naar Fengh ter zitting 
heeft erkend, aan het Ro de Kruis Ziekenhuis (zie r.o. 3.14). 
Fengh heeft in hoger beroep aangevoerd dat dit zou zijn 
gebeurd in het kader van een klinische evaluatie. J&J heeft 
dat nadrukkelijk betwist. Daartoe heeft zij er op gewezen 
dat artikel 13 lid 1 van het Be sluit bepaalt dat de IGJ daar-
van vooraf in kennis gesteld had moeten worden, dat op 
grond van bijlage VIII van de Richtlijn on der meer een on-
der zoeks pro gram ma moet worden opgesteld en advies 
van het ethisch comité moet worden gevraagd, en voorts 
dat een ‘informed consent’ van de desbe tref fen de patiën-
ten is voorgeschreven. Daarop heeft Fengh haar stelling 
niet nader on der bouwd, zodat het hof daaraan als onvol-
doende gesubstantieerd voorbij gaat.

  Scha de ver goe ding
6.52 Als de levering van Fengh cartridges aan het Ro de 
Kruis ziekenhuis niet had plaatsgevonden dan zouden in 
die plaats zon der twijfel J&J cartridges zijn gebruikt (en 
dus aangekocht). Ook uit de door Fengh gedane opgaven 
volgt dat Fengh producten in Ne der land zijn verkocht.
6.53 Daarnaast merkt het hof op dat de kans ook reëel 
aanwezig is dat bij een (niet bij het aankoopproces betrok-
ken) arts, die cartridges en staplers tijdens een operatie 
gebruikt, vanwege de gelijkenis met J&J producten ver-
warring optreedt en hij de Fengh producten aanziet voor 
J&J producten. Hoewel dat geen post-sale verwarring op-
levert,7 is niet uit sluiten dat, in aan mer king genomen dat 
de veiligheid van het ge com bi neerde gebruik van Fengh 
en J&J producten niet is bewezen, ge com bi neerd gebruik 
leidt tot gebrekkig functioneren, met de mogelijkheid van 
aan spra ke lijk stel ling en reputatieschade van J&J als ge-
volg.
6.54 Op grond van het voorgaande staat genoegzaam 
vast dat J&J ten minste enige schade heeft geleden en is er 
voldoende grondslag voor toewijzing van de vordering tot 
scha de ver goe ding. De hoogte daarvan zal in een scha-
destaatprocedure moeten worden vastgesteld. Er is ook 

7 Vgl. Hof Den Haag 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1218 (Vitra/Kwan-
tum).

aanleiding deze vordering toe te wijzen ten aanzien van 
Fengh China nu genoegzaam vaststaat dat zij op de Ne der-
landse markt gerichte aanbiedingen heeft gedaan.

  Opgave en recall, dwangsom en pro ces kos ten-
ver oor de ling eerste aanleg

6.55 Fengh heeft een grief gericht tegen de toewijzing 
van de opgave- en recall vorderingen jegens Fengh China, 
omdat zij niet actief zou zijn ge weest op de Ne der landse 
markt. Zoals volgt uit het hiervoor overwogene kan die grief 
niet slagen. De vast stel ling dat Fengh China de Fengh-pro-
ducten op de Ne der landse markt heeft aangeboden is vol-
doende reden voor toewijzing van die vorderingen. Datzelf-
de geldt voor de door Fengh NL gemaakte bezwaren tegen 
toewijzing van de nevenvorderingen voor alle Fengh-pro-
ducten. Als zij werkelijk niet alle in het Overzicht genoemde 
Fengh-producten heeft verhandeld, zoals zij stelt, staat dat 
niet aan voldoening aan die be ve len in de weg, hetgeen ook 
blijkt uit het feit dat zij inmiddels aan de be ve len heeft vol-
daan. Ook de bezwaren van Fengh tegen oplegging van de 
dwangsom moeten daarom worden afgewezen.
6.56 Ook de tegen de pro ces kos ten ver oor de ling in 
eerste aanleg gerichte grief kan niet slagen. Fengh meent 
dat deze voor het op auteursrecht gebaseerde deel op de 
voet van 1019h hadden moeten worden begroot, omdat 
J&J deze grondslag pas later in de procedure heeft laten 
vervallen en zij zich wel tegen die grondslag heeft moeten 
verweren. Fengh gaat er daarbij evenwel ten onrechte aan 
voorbij dat zij eerst nadat de dagvaarding was uitgebracht 
haar aanvullende onthoudingsverklaringen heeft afgege-
ven, die aanleiding vormden voor J&J om haar eis te ver-
minderen. Daar komt bij dat haar MvAInc in hoger beroep, 
waarvoor de door haar gevorderde pro ces kos ten ver oor de-
ling op de voet van 1019h Rv wordt toegewezen (zoals 
hierna wordt overwogen) in hoge mate een herhaling is 
van haar verweer tegen de gestelde au teurs recht in breuk 
in eerste aanleg.
6.57 De slotsom in het principaal beroep is dat geen 
van de door Fengh tegen het Vonnis opgeworpen grieven 
kan slagen.

7.  Be oor de ling van het incidenteel beroep

7.1 Bij de be oor de ling van de op au teurs recht in breuk 
gebaseerde grondslag van haar vorderingen, waar on der de 
vordering tot scha de ver goe ding, heeft J&J geen belang, nu 
deze reeds op andere grondslag toewijsbaar zijn.

8.  Conclusie en proceskosten in het principaal en 
incidenteel beroep

8.1 Op grond van al het voorgaande zal het hof het 
vonnis bekrachtigen.
8.2 In het principaal beroep zal het hof Fengh als de 
in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proces-
kosten, te begroten aan de hand van het liquidatietarief. 
Deze kosten bedragen € 3.342,- (3 punten volgens tarief II 
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ad € 1.114,-), te vermeerderen met het griffierecht van 
€ 760,-, derhalve in totaal € 4.102,-.
8.3 J&J heeft haar bij eisvermeerdering in hoger be-
roep naar voren gebrachte vordering tot het verbieden van 
slaafse nabootsing en au teurs recht in breuk pas ter zitting 
ingetrokken, nadat Fengh haar MvAInc had genomen. 
Mede gelet op het feit dat het resterende deel van het inci-
denteel beroep geen doel treft bij gebrek aan belang, ziet 
het hof daarin aanleiding J&J, als de in het incidenteel be-
roep in het ongelijk gestelde partij, te veroordelen in de 
proceskosten in incidenteel beroep. Deze zullen worden 
begroot op de voet van 1019h Rv, nu de door J&J aanvullend 
aangevoerde grondslag au teurs recht in breuk betreft. De 
aan het incidenteel appel bestede tijd wordt door het hof 
begroot op een vierde van de door Fengh in hoger beroep 
(in principaal en incidenteel appel tezamen) bestede tijd. 
Een vierde deel van de totale door Fengh begrote (en door 
J&J niet bestreden) kosten (ter hoogte van € 219.210,46, zo-
dat een vierde deel € 54.802,62 bedraagt) over schrijdt 
ruimschoots het toepasselijke maximale tarief voor een 
normale zaak volgens de Indicatietarieven in IE zaken ge-
rechts ho ven, dat € 20.000,- bedraagt. Het hof zal de kosten 
derhalve tot dit bedrag matigen. Samen met de kosten van 
de deskundige en verschotten te hoogte van € 26.189,74, 
komt dit neer op een te vergoeden bedrag van € 46.189,74.

9.  Beslissing

Het hof:
9.1 bekrachtigt het Vonnis;
9.2 veroordeelt Fengh tot vergoeding van de proces-
kosten van J&J in het principaal beroep, begroot op 
€ 4.102,-, te vermeerderen met de nakosten ad € 131,- en 
in geval van betekening van het arrest ad € 199,- en met 
de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na dit 
arrest tot aan de dag der voldoening;
9.3 veroordeelt J&J tot vergoeding van de proceskos-
ten van Fengh in het incidenteel beroep, begroot op 
€ 46.189,74, te vermeerderen met de wettelijke rente met 
ingang van 14 dagen na dit arrest;
9.4 verklaart de pro ces kos ten ver oor de lingen uitvoer-
baar bij voorraad;
9.5 wijst af het meer of anders gevorderde.

  Noot 

1. Dit arrest roept een aantal interessante vragen op 
over het leerstuk van de ‘slaafse’ nabootsing. Daarbij aller-
eerst aangetekend dat ik de term ‘slaafse’ nabootsing met 
de nodige tegenzin gebruik. Het is een term die de on-
derbuikgevoelens aanspreekt en impliceert dat er iets 

onethisch zou zijn aan nabootsen.1 Het uit gangs punt van 
de Ho ge Raad is echter dat nabootsen in beginsel helemaal 
niet onethisch is. Bo vendien is getrouw (‘slaafs’) nabootsen 
niet per se on recht ma tig, en kan een minder getrouwe na-
bootsing ook on recht ma tig zijn.2 Daarnaast suggereert de 
term ‘slaafse nabootsing’ dat het nabootsen zelf on recht-
ma tig is, terwijl geldt dat een nabootsing slechts on recht-
ma tig is als de nabootsing nodeloze verwarring veroor-
zaakt.3 Al met al is de term ‘slaafse’ nabootsing ongeschikt 
voor het leerstuk dat het dekt. De term ‘slaafse’ nabootsing 
is echter zo diep ingeburgerd dat ook ik hem gebruik in 
deze annotatie.
2. Een slaafse nabootsing is on recht ma tig als de na-
bootsende partij tekortschiet in zijn ver plich ting om bij 
het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zon der af-
breuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van 
zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat 
door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwar-
ring ontstaat. Ju ri disch re le vante verwarring kan alleen 
ontstaan als het nagebootste product een eigen gezicht op 
de markt heeft, wat betekent dat het product zich in uiter-
lijke ver schij nings vorm van andere, soort ge lijke produc-
ten op de markt on der scheidt. Voor de vraag of sprake is 
van verwarring is de totaalindruk van het product bepa-
lend, maar de rechter dient tevens alle re le vante om stan-
dig he den van het geval te betrekken.4
3. Centraal in deze zaak staan zogeheten endosco-
pische nietpistolen (‘staplers’). Dit zijn chirurgische appa-
raten die gebruikt worden voor het gelijktijdig snijden en 
vastnieten van organen en weefsel. J&J stelt dat Fengh 
meerdere van deze staplers slaafs heeft nagebootst. Nadat 
het hof heeft vastgesteld dat de staplers van J&J een eigen 
gezicht op de markt hebben (r.o. 6.7-6.11) en dat de vorm-
geving van de staplers niet technisch bepaald is (r.o. 6.12-
6.15), gaat het hof over tot een be oor de ling van het ver-
warringsgevaar. 

1 Vgl. Veldkamp, De toepassing van artikel 1401 B.W. op de onbehoorlijke 
mededinging (diss. VU Am ster dam), Am ster dam: S.J.P. Bakker 1940, p. 13; 
Conclusie A-G Eggens bij HR 26 juni 1953, ECLI:NL:HR:1953:76 (Hyster 
Karry Krane), zie ook de noot van Hijmans van den Bergh bij het arrest; 
Van der Grinten, noot bij HR 8 ja nu a ri 1960, ECLI:NL:HR:1960:129, AA 
1960 (Scrabble), p. 24; De Vrey, noot bij Hof Am ster dam 11 april 2002, IER 
2003/1 (Vitra/Arictects); Verkade, ‘Bescherming door art. 6:162 BW tegen 
nabootsing door verval van modelrecht?’, in: A.M.E. Verschuur, P.G.F.A. 
Geerts & R.C.K. van Oer le (red.), gIElen, een bekend begrip (Gielen-bundel), 
De ven ter: Kluwer 2015, p. 371, die de term ‘slaafse nabootsing’ een pleit-
argument noemt, omdat het een negatieve kwalificatie betreft.

2 Vgl. de Conclusie van A-G Eggens bij HR 26 juni 1953, ECLI:NL:HR:1953:76 
(Hyster Karry Krane), raadpleegbaar in NJ 1954/90.

3 Zie in deze zin ook Gielen, ‘Bescherming tegen nodeloos verwarringsge-
vaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging’, in: D.J.G. Visser 
& D.W.F. Verkade (red.), Een eigen oorspronkelijk karakter (Spoor-bundel), 
Am ster dam: DeLex 2007, p. 99-109; Geerts, noot bij Hof ’s-Her to gen bosch 
29 ja nu a ri 2013, IER 2013/25 (Melano/Quiges Fashion Jewels); Geerts, noot 
bij Hof Arn hem-Leeu war den 26 no vem ber 2003, IER 2014/30 (Blackstone/
Brainwave).

4 HR 20 no vem ber 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302, m.nt. 
Spoor, IER 2010/16, m.nt. Grosheide, BIE 2010/4, m.nt. Steinhauser (Lego/
Mega Brands); HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, NJ 2017/315, m.nt. 
Verkade, AA 2017/0535, m.nt. Visser, IER 2017/39, m.nt. Geerts & De Vrey, 
BIE 2017/5, m.nt. Haak (All Round/Simstars).
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4. Bij de be oor de ling van het verwarringsgevaar 
spelen twee interessante ju ri dische punten. Het eerste in-
teressante punt is dat J&J aanvoert dat voor de be oor de-
ling van de vraag wat de invloed is van de gelijkenis van de 
totaalindruk van de producten, moet worden uitgegaan 
van een weinig oplettend publiek dat de beide producten 
meestal niet naast elkaar ziet. Het hof gaat daar niet in 
mee (r.o. 6.18). Volgens het hof biedt de slaafse naboot-
singsleer bescherming tegen verwarringsgevaar bij het 
publiek dat de aankoopbeslissing neemt. Het re le vante 
publiek is volgens het hof daarom het publiek dat de pro-
ducten in kwestie koopt, in dit geval een deskundig en op-
lettend publiek.
5. Het hof lijkt met dit oordeel af te wijken van de 
letterlijke tekst van het arrest All Round/Simstars van de 
Ho ge Raad.5 In dit arrest oordeelt de Ho ge Raad in r.o. 3.4.4 
namelijk dat moet worden uitgegaan van het weinig op-
lettend kopend publiek bij het bepalen van de totaalin-
drukken van de producten. Verder biedt de Ho ge Raad in 
All Round/Simstars geen tek stu eel aanknopingspunt dat 
rekening mag worden gehouden met het bij zon dere aan-
dachts ni veau van het publiek in kwestie. Het oordeel van 
het hof dat wél rekening mag worden gehouden met de 
oplettendheid van het publiek in kwestie, verdient echter 
bijval. Zoals het hof terecht zegt, gaat het bij de slaafse na-
bootsingsleer om het voorkomen van verwarring bij het 
publiek dat de aankoopbeslissing neemt. Het kan dan niet 
anders dat dan rekening wordt gehouden met het aan-
dachts ni veau van het publiek in kwestie.
6. Dat de Ho ge Raad in All Round/Simstars spreekt 
over een ‘weinig oplettend kopend publiek’ lijkt daarbij 
vooral een ietwat ongelukkige weergave van de beslissing 
die de Ho ge Raad heeft genomen in het arrest Rummi-
kub I.6 In dit arrest oordeelt het hof dat bij de vraag of een 
nabootsing van het spel Rummikub nodeloze verwarring 
veroorzaakt, het herinneringsbeeld van het weinig oplet-
tend kopend publiek in beschouwing moet worden geno-
men.7 In cassatie klaagt nabootser Otto Simon dat het hof 
is uitgegaan van een verkeerd publiek. A-G Strikwerda ad-
viseert in zijn conclusie vervolgens dat de gekozen maat-
staf van het hof niet onjuist is, omdat het in beschouwing 
nemen van een weinig oplettend kopend publiek een 
gangbare maatstaf is wan neer het gaat om niet kostbare 
producten die bestemd zijn voor een algemeen, niet-des-
kundig publiek.8 De Ho ge Raad bevestigt in zijn arrest ver-
volgens dat het hof terecht is uitgegaan van een weinig 
oplettend publiek.9 Uit dit oordeel van de Ho ge Raad kan, 
in het licht van de feiten van de zaak, de cassatieklacht en 

5 HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, NJ 2017/315, m.nt. Verkade, AA 
2017/0535, m.nt. Visser, IER 2017/39, m.nt. Geerts & de Vrey, BIE 2017/5, 
m.nt. Haak (All Round/Simstars).

6 HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392, BIE 1992/16 (Rum-
mikub I). De Ho ge Raad verwijst in All Round/Simstars in r.o. 3.4.4 ook naar 
Rummikub I.

7 Hof Arn hem 6 februari 1990, BIE 1992/16, r.o. 10.
8 Punt 48 van de conclusie, raadpleegbaar in BIE 1992/16.
9 HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392, BIE 1992/16 (Rum-

mikub I), r.o. 4.7.

de conclusie van de A-G, volgens mij slechts worden ge-
concludeerd dan dat het weinig oplettende kopende pu-
bliek een juiste maatman is als het gaat om niet kostbare 
producten die bestemd zijn voor een weinig oplettend pu-
bliek. Ook in All Round/Simstars ging het om niet kostbare 
producten die bestemd zijn voor een weinig oplettend ko-
pend publiek, waardoor dit ook in deze zaak een correcte 
maatman is. Het ongelukkige aan de weergave van de 
rechtsregel uit Rummikub I in r.o. 3.4.4 van All Round/Sim-
stars is evenwel dat de Ho ge Raad de suggestie lijkt te 
wekken dat het weinig oplettend kopend publiek de juiste 
maatman is voor alle mogelijke categorieën producten. 
Zoals gezegd volgt dit niet uit Rummikub I, en verdient het 
de aanbeveling om dit ook niet te lezen in All Round/Sim-
stars zelf.10

7. Het tweede interessante punt aan de be oor de ling 
van het verwarringsgevaar is dat Fengh stelt dat het hof bij 
deze be oor de ling alleen om stan dig he den mee mag ne-
men die van doen hebben met de uiterlijke ver schij nings-
vorm van de producten. Het hof wijst deze stelling af in 
r.o. 6.19. Volgens het hof kunnen ook om stan dig he den die 
niets van doen hebben met de uiterlijke ver schij nings-
vorm een rol spelen bij de be oor de ling van het verwar-
ringsgevaar in slaafse nabootsingszaken.
8. Het argument dat het hof gebruikt in r.o. 6.19 om 
de stelling van Fengh af te wijzen, is opmerkelijk. Volgens 
het hof heeft de Ho ge Raad in All Round/Simstars in r.o. 
3.4.4 geoordeeld dat – en ik citeer hier het hof, niet de Ho-
ge Raad – ‘bij de be oor de ling van het verwarringsgevaar 
alle re le vante om stan dig he den van het concrete geval 
moeten worden betrokken, waar on der 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 on der de len die bij gebruik niet zicht-
baar zijn, en op de verpakking van de diverse producten.’ 
Volgens het hof zijn de in All Round/Simstars genoemde 
voorbeelden blijkens het gebruik van het woord ‘waar on-
der’ niet-lim ita tief. Hieruit zou volgen dat bij de verwar-
ringsvraag ook om stan dig he den mee mogen worden ge-
wogen die niet van doen hebben met het uiterlijk van de 
producten. Dit klinkt allemaal erg logisch, ware het niet 
dat het woordje ‘waar on der’ helemaal niet voorkomt in 
r.o. 3.4.4 van All Round/Simstars. Het hof wijst de stelling 

10 Vgl. ook Dui venvoorde & Ringnalda, ‘Terugblik ongeoorloofde mededin-
ging’, BIE 2017/3, die op p. 102 een soort ge lijke conclusie trekken, even-
wel zon der Rummikub I erbij te betrekken. Zie verder ook Geerts & De 
Vrey in hun noot bij HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, IER 2017/39 
(All Round/Simstars), die in punt 20 van hun noot aangeven dat zij graag 
een lans willen breken voor toepassing van de ’gemiddeld geïnformeerde, 
omzichtige en oplettende gewone con su menten’ als maatman in het 
slaafse nabootsingsrecht. Hiermee zetten zij zich naar eigen zeggen af te-
gen de vaste jurisprudentie van de Ho ge Raad (waar on der Rummikub I, 
zie wederom punt 20 van hun noot) dat de maatman bij de slaafse na-
bootsingsleer ‘het weinig oplettend kopend publiek is’. Zoals aangegeven 
in de hoofdtekst kan ik mij volledig vinden in de conclusie van Geerts & 
De Vrey, maar blijkt geenszins uit Rummikub I – en ook niet uit All Round/
Simstars – dat de Ho ge Raad deze mening niet is toegedaan.
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van Fengh dus af door sterk te leunen op een bijwoord dat 
niet voorkomt in het arrest All Round/Simstars.
9. Het hof had de stelling van Fengh ook kunnen af-
wijzen door erop te wijzen dat volgens All Round/Simstars 
alle om stan dig he den van het geval mogen worden meege-
wogen. In deze zinssnede kan men lezen dat dus ook om-
stan dig he den mogen worden meegenomen die geen be-
trekking hebben op de gelijkenis van de producten. Deze 
lezing van All Round/Simstars wordt waarschijnlijker door 
het feit dat de Ho ge Raad stelt dat de feitenrechter de ver-
pakking van de producten mag meenemen voor de vraag 
of er verwarring is. De verpakking is duidelijk een om-
stan dig heid die geen betrekking heeft op het uiterlijk van 
het product zelf.
10. Het hof benadert de vraag of sprake is van ver-
warringsgevaar tussen de producten van J&J en Fengh dus 
vanuit zowel om stan dig he den die zien op de gelijkenis 
van de producten als om stan dig he den die geen betrekking 
hebben op de gelijkenis van de producten. Het hof conclu-
deert vervolgens tot verwarringsgevaar omdat:
1. er een hoge mate van gelijkenis is tussen de produc-

ten;
2. Fengh niet slechts één stapler heeft nagebootst, maar 

een hele reeks staplers; 
3. Fengh vroeger via parallelimport producten van J&J 

heeft aangeboden op de Ne der landse markt;
4. de directeuren van Fengh voorheen werkzaam waren 

bij J&J;
5. Fengh bij het aanbieden van haar nabootsingen grote 

delen tekst en afbeeldingen uit de gebruiksaan wij zin-
gen van de nagebootste producten van J&J heeft over-
genomen.

11. Zoals gezegd in nr. 9 van deze noot, is er gelet op 
All Round/Simstars voor deze brede benadering van de be-
oor de ling van het verwarringsgevaar veel te zeggen. Maar 
er is ook veel te zeggen voor het standpunt van Fengh, dat 
het bij een slaafse nabootsingszaak alleen moet gaan om 
de vraag of sprake is van verwarringsgevaar door de gelij-
kenis tussen de producten. Het is goed te verdedigen dat 
alleen de verwarring die wordt veroorzaakt door de gelij-
kenis tussen de producten een verbod op het product 
rechtvaardigt. In dit kader kan gewezen worden op het be-
kende arrest Hyster Karry Krane.11 In Hyster Karry Krane 
ging het om de nabootsing van een hijskraan. Maar na-
bootser Thole had niet alleen de hijskraan van Hyster na-
gebootst. Thole had ook de pros pec tus en het reclamema-
teriaal van Hyster nagebootst. Zoals bekend oordeelt de 
Ho ge Raad in zijn arrest dat een nabootsing van een pro-
duct on recht ma tig is wan neer er nodeloze verwarring 
wordt veroorzaakt. Maar in Hyster Karry Krane velt de Ho-
ge Raad nog een ander, minstens zo belangrijk oordeel. 
Volgens de Ho ge Raad kan namelijk ook het voeren van 
verwarringwekkende reclame of een verwarringwekken-
de pros pec tus on recht ma tig zijn, ‘doch een verzuim te 

11 HR 26 juni 1953, ECLI:NL:HR:1953:76, NJ 1954/90, m.nt. Houwing, AA 
1953/1954, m.nt. Hijmans van den Bergh (Hyster Karry Krane).

dien aanzien niet tot een verbod van het in den handel 
brengen van het product, doch enkel tot dat van een aldus 
opgezette reclame kan leiden; dat dan ook het beroep van 
het Hof op het pros pec tus ten aanzien van het verbod van 
het in den handel brengen van de kraan niet ter zake die-
nende kan worden geacht.’
12. De Ho ge Raad oordeelt in Hyster Karry Krane dus 
dat een verwarringwekkende reclame of een verwarring-
wekkende pros pec tus niet tot een verbod op een product 
kan leiden. Het verbod op het product kan alleen worden 
uitgesproken als het product zelf nodeloze verwarring 
veroorzaakt. Het is een dui de lij ke, rechttoe rechtaan bena-
dering. Een nabootsing van een reclamefolder is on recht-
ma tig als je verwarring veroorzaakt met de nabootsing 
van de reclamefolder. Hetzelfde geldt voor het nabootsen 
van een verpakking12 of het nabootsen een stoffelijk pro-
duct. Maar de vraag of een reclamefolder on recht ma tig is 
nagebootst moet strak gescheiden worden van de vraag of 
een product on recht ma tig is nagebootst. Je moet niet ten 
onrechte de vraag naar de rechtmatigheid van bij voor-
beeld reclamemateriaal vermengen met de vraag of een 
product rechtmatig is nagebootst.13

13. Gaan we terug naar de hier geannoteerde uit-
spraak, waarin het hof een en ander niet zo strak scheidt 
van elkaar. Zo vindt het hof bij voor beeld dat het feit dat 
Fengh de gebruiksaanwijzing van J&J grotendeels heeft 
overgenomen, de kans op verwarring tussen de producten 
van Fengh en J&J vergroot (r.o. 6.22). Ik wil nogmaals be-
nadrukken dat het begrijpelijk is dat het hof dit in het 
licht van All Round/Simstars doet. En het hof Den Haag is 
zeker niet de enige fei te lij ke instantie die op deze manier 
naar de be oor de ling van het verwarringsgevaar in slaafse 
nabootsingszaken kijkt.14 Men kan daarentegen volgens 
mij wel de legitieme vraag stellen of deze manier van het 
beoordelen van het verwarringsgevaar verenigbaar is met 
Hyster Karry Krane.
14. Het argument kan worden gemaakt dat de Ho ge 
Raad in All Round/Simstars impliciet is afgestapt van het 
oordeel in Hyster Karry Krane. De Ho ge Raad oordeelt in 
All Round/Simstars immers dat de rechter ‘alle re le vante 
om stan dig he den van het geval’ moet betrekken. Dit lijkt 
bij een eerste lezing erop te duiden dat de Ho ge Raad 
meent dat bij de be oor de ling van het verwarringsgevaar 
om stan dig he den mogen worden meegenomen die geen 
betrekking hebben op de gelijkenis van de producten. Dit 
is evenwel verre van evident. Allereerst moet in ogen-
schouw worden genomen dat in All Round/Simstars deze 
problematiek niet voor lag. Ik denk dat daarom de nodige 
voorzichtigheid moet worden betracht bij het impliciet af-
leiden van een standpunt van de Ho ge Raad hieromtrent. 

12 Zie in deze zin bijv. HR 5 maart 1943, ECLI:NL:HR:1943:119, NJ 1943/264 
(Nivea/Hamea).

13 Vgl. ook de Conclusie van A-G Eggens bij HR 26 juni 1953,  
ECLI:NL:HR:1953:76 (Hyster Karry Krane), raadpleegbaar in NJ 1954/90.

14 Bijv. Rb. Haar lem 24 no vem ber 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BG6268, IER 
2009/20 (Batavus/Blomsom); Rb. Den Haag 10 februari 2021,  
ECLI:NL:RBDHA:2021:973 (turntoetstellen).
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Bo vendien is niet ondenkbaar dat All Round/Simstars zo 
moet worden gelezen dat alleen om stan dig he den die be-
trekking hebben op de producten zelf mogen worden 
meegenomen. De Ho ge Raad oordeelt in All Round/Sim-
stars immers dat de totaalindruk van de producten bepa-
lend (!) is voor de verwarringsvraag. Gelet op deze bepa-
lende totaalindruk moet het verwarringsgevaar worden 
beoordeeld. Het is pas nadat de Ho ge Raad overweegt dat 
de totaalindrukken van de producten bepalend zijn, dat de 
Ho ge Raad stelt dat de rechter ook andere ‘re le vante om-
stan dig he den van het geval’ moet betrekken. Dit kan van-
wege de opbouw van r.o. 3.4.4 van All Round/Simstars zo 
worden begrepen dat om stan dig he den die ‘re le vant’ kun-
nen zijn, alleen om stan dig he den zijn die invloed hebben 
op de totaalindruk van de producten. Dat de Ho ge Raad 
van Hyster Karry Krane is afgestapt, lijkt mij al met al niet 
onomstotelijk uit All Round/Simstars af te leiden. Ik denk 
daarom dat hier een taak ligt voor de Ho ge Raad om ver-
duidelijking te verschaffen. 
15. Het heeft mijn voorkeur dat de vraag naar de on-
recht ma tigheid van een nagebootst product niet wordt 
beïnvloed door om stan dig he den die geen betrekking heb-
ben op de producten zelf. Het is in dit kader goed om nog 
eens te herhalen wat het uit gangs punt is van de slaafse 
nabootsingsleer. Het uit gangs punt van de slaafse naboot-
singsleer is namelijk dat een nabootsing pas on recht ma tig 
is als deze nabootsing nodeloze verwarring veroorzaakt. 
Het is moeilijk te rijmen met dit uit gangs punt dat de na-
bootsing on recht ma tig wordt door factoren die die geen 
betrekking hebben op de producten zelf. De on recht ma-
tigheid – het veroorzaken van nodeloze verwarring – 
wordt in dit geval namelijk niet veroorzaakt door de na-
bootsing van het product. 
16. In het verlengde hiervan zie ik niet in waarom bij-
voorbeeld een verwarringwekkende verpakking of een ver-
warringwekkende gebruiksaanwijzing een verbod op een 
product rechtvaardigt. Uiteraard geldt dat ook een verwar-
ringwekkende verpakking of een verwarringwekkende ge-
bruiksaanwijzing de aankoopbeslissing van de con su ment 
kan beïnvloeden door het veroorzaken van verwarring en 
in zoverre ervoor kan zorgen dat de con su ment de produc-
ten (indirect) verwart. Het blijft echter ook met dit in het 
achterhoofd meer gepast om alleen de verpakking of de ge-
bruiksaanwijzing te verbieden. Het verbieden van bij voor-
beeld de verwarringwekkende verpakking leidt er in dit ge-
val namelijk toe dat het on recht ma tige gedrag – het 
veroorzaken van verwarring – stopt. Tuurlijk leidt het ver-
bieden van het product in dit geval ook tot het doen stop-
pen van de verwarring. Maar het verbod is in dit geval niet 
nauwkeurig afgestemd op de rechtsplicht van gedaagde om 
verwarring te voorkomen, en behelst hierdoor mede een 
verbod op hetgeen de gedaagde juist wél vrijstaat: het na-
bootsen van een product van de concurrent dat niet (meer) 

beschermd is door IE-rechten.22 Willen we deze vrijheid om 
te mogen nabootsen niet onnodig in het gedrang brengen, 
dan is nauwkeurigheid bij het op te leggen verbod in slaaf-
se nabootsingszaken geboden.23

J.T. Torenbosch

Merkenrecht 
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Van Ha ren/Airwair
In deze zaak staat de vraag centraal of Van Ha ren inbreuk 
maakt op het positiemerk en het vormmerk van Airwair. Het 
hof oordeelt dat het positiemerk van Airwair geldig is. Ver-
volgens oordeelt het hof dat een deel van de door Van Ha ren 
op de markt gebrachte schoenen inbreuk maakt op het posi-
tiemerk van Airwair.
 
Art. 2.2bis, 2.20 BVIE
 
200.291.709/01

22 Zie in dit kader ook W. Th. Nuninga, ‘Recht, bevel, verbod’, NTBR 2018/21, 
waarin de auteur, mijns inziens overtuigend, betoogt dat een verbod of bevel 
(de remedie) moet overeenstemmen met de on derliggende rechtsplicht van 
de gedaagde en dat we moeten waken voor te ruime verboden en be ve len, 
hoe aantrekkelijk het ook is om een ruim verbod of bevel op te leggen. Ook bij 
het opleggen van een verbod moet volgens Nuninga rekening gehouden wor-
den met de relativiteitseis, ook al wordt de relativiteitseis vaak louter (maar 
onterecht) alleen in verband gebracht met de ver plich ting tot scha de ver goe-
ding. Zie in deze zin ook J.J. Van der Helm, Het rechterlijk bevel en verbod (BPP 
nr. 19) 2019/28. Vgl. ook Verkade, ‘Aangepaste veroordelingen’, in: E.A.A. Luij-
ten, J.M.M. Maejer, A.V.M. Struycken & H.J.M.N. Honée (red.), Goed en Trouw 
(Van der Grinten-bundel), Zwol le: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, waarin hij met 
verwijzing naar HR 28 juni 1974, ECLI:NL:PHR:1974:AC5473, NJ 1974/400 
(Kamsteeg/Caltex) verdedigt dat een verbod op grond van artikel 6:162 BW 
niet verder mag strekken dan nodig om het on recht ma tige gedrag weer 
rechtmatig te doen worden. Zie ook Verkade, ‘Bescherming door art. 6:162 
BW tegen nabootsing door verval van modelrecht?’, in: A.M.E. Verschuur, 
P.G.F.A. Geerts & R.C.K. van Oer le (red.), gIElen, een bekend begrip (Gielen-bun-
del), De ven ter: Kluwer 2015, waarin Verkade op p. 376 ervoor pleit dat in het 
geval verwarring on recht ma tig is, het opleggen van een verbod ten aanzien 
van het product geen passende wijze van redres is, maar hoogstens een ver-
plich ting tot het wegnemen van de verwarring kan worden verlangd.

23 Ik ben mij natuurlijk terdege bewust van het feit dat rechters grote vrijheid 
hebben bij het opleggen van verboden en dat deze vrijheid nauwelijks 
toetsbaar is in cassatie (zie o.a. HR 22 maart 1957,  
ECLI:NL:HR:1957:33, NJ 1958/478 (Van ’t Hooft/Coca Cola). Vgl. ook W. Th. 
Nuninga, ‘Recht, bevel, verbod’, NTBR 2018/21, p. 158). Dit doet alleen niet af 
aan de wenselijkheid nauwkeurig te zijn met het vaststellen van de 
reikwijdte en omvang van een verbod. Een ingewikkelde si tu a tie kan zich 
voordoen als meerdere om stan dig he den – bij voor beeld een gelijkende ver-
pakking, een gelijkende gebruiksaanwijzing en een gelijkend product – wel-
iswaar op zichzelf niet leiden tot verwarring, maar in com bi na tie wél. In een 
der ge lij ke si tu a tie is mogelijk wel denkbaar dat het product, ondanks dat 
het op zichzelf geen verwarring veroorzaakt, moet worden verboden. Deze 
si tu a tie en de vragen die het oproept, laat ik in deze noot verder rusten.
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