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INTELLECTUAL PROPELRTY

In het modellenrecht verwijst "Umfeld” naar de context waarin een ontwerp of model wordt @9 &/

gebruikt. Het omvat alle aspecten van de omgeving van het model, zoals de markt, de
doelgroep, de concurrentie, de industrie en de technologie. Het begrijpen van het Umfeld is
belangrijk bij het bepalen van de beschermingsomvang van een model en het beocordelen

van de vraag of er sprake is van inbreuk op het modelrecht.

Bij het becordelen van de beschermingsomvang van een model, wordt het Umfeld in
aanmerking genomen om te bepalen welke kenmerken van het model relevant zijn voor de
bepaling van de nieuwheid en eigenheid van het model. Het Umfeld kan ook helpen bij het
vaststellen van de mate van vrijheid van ontwerp van een model en of er sprake is van

overeenstemming tussen het model en de concurrentie.

In het algemeen kan het Umfeld worden beschouwd als de bredere sociale, culturele en

economische context waarin een model bestaat en wordt gebruikt.



Umfeld = vormgevingserfgoed? Obrams

INTELLECTUAL PROPELRTY

Nee, Umfeld en vormgevingserfgoed zijn niet hetzelfde, hoewel ze wel enige overlap

kunnen hebben.

Umfeld verwijst naar de bredere context waarin een model wordt gebruikt, zoals de markt,

de doelgroep, de concurrentie, de industrie en de technologie.

Vormgevingserfgoed, daarentegen, verwijst naar |

Vormgevingserfgoed: verzameling van alle oudere modellen

Umfeld: bredere context van die modellen van het vormgevingserfgoed

dat mee de beschermingsomvang zal bepalen (bijv. vrijheid van de
ontwerper, bepalen nieuw/eigen/technisch karakter van bepaalde kenmerken)
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Depot

Openbaarmakilng ouder model Prioriteit

Geheimhouding en misbruik t.a.v. ontwerper

Eigen openbaarmaking Tijdens 12m. respijttermijn

VORMGEVINGSERGOED

(Gekend door EU ingewijden)

Publicatie

|
RCD

Kennisgeving
RCD aanvraag
aan gedaagde

Voorgebruik door derde (zonder openbaarmaking)

RCD nietig

Inbreuk



Openbaarmaking O, o

Voorwaarden en gevolgen zijn context afhankelijk

I. Publicatie RCD => gevolgen voor inroepbaarheid

IT. Openbaarmaking => behoort tot het vormgevingserfgoed als
ouder model

ITII.Openbaarmaking => ontstaan UCD

IV. Geen openbaarmaking => eventueel inroepen uitzondering
voorgebruik
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I. Publicatie RCD @

brants

« Ontbreken publicatie
- opschorting max. 30 maanden
- geen rechtsvordering, tenzij in kennis stellen van gedaagde van aanvraag

Frans model depot 7/10/2011, publ. 23/11/2012 TGI Paris — 13/05428 - 5/06/2015

Aankoop 23/11/2012 beweerd inbreukmakend product bij IKKS
Geen modelinbreuk

Frans model depot 5/02/2010, nog geen publ. TGl Paris — 10/05636 - 9/07/2010
Deurwaarder betekent op 25/03/2010 de modelaanvraag
& beslag inzake namaak

Redelijke termijn moet verlopen tussen melden modelaanvraag en voorzetten
namaakacties
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II. Openbaarmaking ouder model @ -

INTELLECTUAL PROPLRTY

1. Ter beschikking stellen van publiek
2. Model
3. Datum

Bewijslast: bij partij die openbaarmaking inroept (partij die nietigverklaring RCD vraagt)

Uitzonderingen:

Ongekend bij EU ingewijden van de sector

Respijttermijn

Vertrouwelijkheid

Misbruik jegens ontwerper

Bewijslast: bij partij die uitzondering inroept (houder RCD)

Bewijsmiddelen: vrij
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II. Openbaarmaking ouder model d
1. Ter beschikking stellen van publiek

« Wereldwijd
« Uitzonderingen: niet ter kennis van EU ingewijden

« Types openbaarmakingen:
- Publicatie in register of andere publicatie
- Tentoonstelling en beurzen
- In de handel (aanbieding is voldoende)
- Websites, sociale media, webshops, commerciéle e-mails
- Beschikbaar stellen op deelplatformen

© 2023 Rogier Goos
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II. Openbaarmaking ouder model @ -
2. MOdeI INTELLECTUAL PROPERTY

« Voldoende kwaliteitsvolle afbeelding

« Tonen kenmerken die bepalend zijn voor algemene indruk
model, d.i. bij gebruik product

skih 20
WHS

Catalogus 2008 RCD 2013 Fabryki Mebli “Fort” S.A.

T-1/21 van 2/03/2022
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II. Openbaarmaking ouder model @ -
2. MOdeI INTELLECTUAL PROPERTY

« Tonen kenmerken die bepalend zijn voor algemene indruk
model, d.i. bij gebruik product

any

8y

Hague registratie 2001 RCD 2004 Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd

Brochure en persknipsels 2001
T-153/08 van 22/06/2010
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II. Openbaarmaking ouder model
3. Datum

« Geen bewijs nodig van exacte datum openbaarmaking

« Nietigheid RCD: voor depotdatum of prioriteitsdatum

- Uitzondering: 12 maanden respijttermijn voor eigen
openbaarmakingen

 Nietigheid UCD: véo6r openbaarmaking betwiste UCD

© 2023 Rogier Goos
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II. Openbaarmaking ouder model d
Respijttermijn

« Uitzondering voor ontbreken nieuwheid RCD
« Zowel voor identieke als modellen met eenzelfde eigen karakter
« 12 maanden

« Enkel voor eigen openbaarmakingen

(door de ontwerper, zijn rechtverkrijgende of een derde op basis van door
de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen
maatregelen; ten gevolge van misbruik jegens de ontwerper)

« Onafhankelijk van type publicatie?

© 2023 Rogier Goos

brants
INTELLECTUAL PROPLRTY

13



II. Openbaarmaking ouder model @
Respijttermijn ook voor modeldepot publicaties?

Wat met publicaties eigen modelinschrijving in publicatieblad?

- UK modeldepot 1/1/2023, publicatie 1/2/2023, einde prioriteit
1/7/2023

- RCD depot 1/10/2023

© 2023 Rogier Goos
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II. Openbaarmaking ouder model @ -
Respijttermijn ook voor modeldepot publicaties?

Nee

RCD IM PRODUCTION RCD IM PRODUCTION 27/12/2010,
publ. 4/08/2010 publ. 9/02/2011

* Respijttermijn is om product “op de markt te testen” (overweging 20 GMV)
 Modeldepot is administratieve handeling, niet voor testen van product en publicatie
geniet niet van respijttermijn EUIPO BOA R 2427/2013
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II. Openbaarmaking ouder model @ -
Respijttermijn ook voor modeldepot publicaties?

CN utility model - Mr. G is onwerper en

werknemer van houder Hungkay, publ. RCD Targa 5/04/2016
24/06/2015
Ja

* Hungkay is rechtsverkrijger volgens CN patent regels
* Overdracht rechten Hungkay aan Targa op 7/10/2014
e Respijttermijn geldt voor elke type van publiekmaking
* Respijttermijn ook van toepassing voor publicaties IE rechten
° Beroep |00pt VOOr Gerecht EUIPO BOA R 1651/2020-3 van 4/10/2021
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III. Openbaarmaking & UCD @

1. Publiek beschikbaar stellen

2. Model

3. Datum

Bewijslast: bij partij die openbaarmaking inroept (modelhouder UCD)
Uitzonderingen:

- Vertrouwelijkheid
- Misbruik jegens ontwerper

Bewijsmiddelen: vrij

© 2023 Rogier Goos
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III. Openbaarmaking & UCD

1. Publiek beschikbaar stellen
Voorwaarde: kennis van EU ingewijden in de sector

In territorium EU?

2. Model
3. Datum

© 2023 Rogier Goos
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III. Openbaarmaking & UCD Obrants
In de EU? e o

Artikel 11

1. Een model [...] wordt gedurende drie jaar met ingang van de datum
waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek
beschikbaar is gesteld, als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel
beschermd.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt een model geacht binnen de
Gemeenschap voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien het
gepubliceerd is, tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins
openbaar gemaakt is, en wel op zodanige wijze dat deze feiten bij een
normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen
van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam
zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te
zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende
voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

Nee
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III. Openbaarmaking & UCD @
In de EU?

brants
INTELLECTUAL PROPLRTY

« Eerste aanleg Rome (2015)

Plaats van publiekmaking is zonder belang, zolang EU ingewijden maar
kennis van konden nemen

« Eerste aanleg Hof Venetié (2017)

Publicatie op (VS) website in Engels kan ter kennis komen van
ingewijden in de EU

Italie: “geen vereiste”
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III. Openbaarmaking & UCD @
In de EU?

brants

« Artikel 110 bis. 5. De leden 1, 3 en 4, zijn ook van toepassing
op niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen. Overeenkomstig
artikel 11 wordt een model dat niet openbaar is gemaakt op het
grondgebied van de Gemeenschap, niet beschouwd als een niet-
geregistreerd Gemeenschapsmodel

« Gebackpresse IT (BGH 09/10/2008) - geen UCD indien eerste
openbaarmaking buiten EU

Duitsland: “verplicht in de EU”
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III. Openbaarmaking & UCD @
In de EU? INTELLECTUAL PROPERTY

« Legal review report (2016) & Evaluation report (2020)

‘ Table 14: Other recommended amendments to the Design Regulation

Article Change EUTMR
Article
96(2) Copyright Clarify effect of Flos judgment --
110 Align wording with Recital 13 --
110a(5) Amend to clarify whether Unregistered Community | --
Design exists if first disclosure is outside the EU

« Squeezamals

HK beurs 10/2017, gekend in EU
Nuremberg beurs 01/2018

© 2023 Rogier Goos 22



III. Openbaarmaking & UCD @
In de EU?

* Voorstel Verordening (2022)

126)  In artikel 110 bis, lid 5, wordt de tweede zin geschrapt.

Artikel 110 bis. 5. De leden 1, 3 en 4, zijn ook van toepassmg op nlet-
gereglstreerde Gemeenschapsmodellen Overeenkomstiga ordt-een

Eerste openbaarmaking in de EU niet vereist (!1?

© 2023 Rogier Goos
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III. Openbaarmaking & UCD

1. Publiek beschikbaar stellen
2. Model

Deel van product?

3. Datum

© 2023 Rogier Goos
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III. Openbaarmaking & UCD @

brants
Deel van product? o

« Persbericht van 2/12/2014 met Ferrari FXX K met twee foto’s

C-123/20 van 28/10/2021

© 2023 Rogier Goos 25



III. Openbaarmaking & UCD @ -
Deel van product? e o

Ferrari FXX K — limited Ferrari 488 GTB - geen limited edition —
edition - racing car - straatmodel - 170 000 €
2,2 mio €

Mansory — tuningkits (‘frontkits’) —
143 000 €
Siracusa 4XX op autosalon maart 2016

© 2023 Rogier Goos 26



III. Openbaarmaking & UCD @
Deel van product?

Kan uit publiek maken van gehele product tevens een UCD
voortvloeien voor deel?

Overwegingen Gerecht:

RCD: afbeeldingen moeten duidelijk model identificeren; die vereiste van
duidelijkheid inzake voorwerp van bescherming is ook van belang bij UCD

Maar doelstelling van eenvoud en snelheid UCD, heeft tot gev_olg_dat niet
verwacht kan worden dat elk onderdeel afzonderlijk ter beschikking moet
worden gesteld

Cf. UCD enkel tegen namaak en 3 jaar bescherming

© 2023 Rogier Goos
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III. Openbaarmaking & UCD @

brants
Deel van prOdUCt? INTELLECTUAL PROPERTY

Voorwaarden:

1. Gedeelte moet duidelijk herkenbaar en zichtbaar zijn (bij
publicatie van het geheel)

2. Gedeelte moet afgebakend zijn zodat het op zichzelf een
algemene indruk kan wekken (en niet volledig opgaat in het
geheel)

© 2023 Rogier Goos 28



III. Openbaarmaking & UCD @ -
Deel van product? e o

Opmerkingen:

- Afbakening delen is zeer subjectief (advocaat-generaal: “ervoor [...]
zorgen dat het niet mogelijk is om aanspraak te maken op werkelijk onbeduidende
of volledig willekeurige delen van een voortbrengsel als zelfstandig
gemeenschapsmodel”)

- Duidelijke versterking van UCD, ten nadele van rechtszekerheid

- Maar beperkt vermits houder bewijs moet leveren dat de
vermeende namaker het beschermde model daadwerkelijk heeft
gekopieerd

- UCD rechten voor onderdelen van RCD?

\\
\

l \
= o~
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IV. Recht van voorgebruik @ -

« Art. 22 GMV en 3.20 BVIE

Derde maakte - niet publiek - aanvang tot gebruik in EU van model
(met zelfde algemene indruk als RCD) en door dit recht kan hij het
model exploiteren

Voor depot- of prioriteitsdatum RCD

Aanvang gebruik of serieuze en daadwerkelijke voorbereidingen
daartoe

Van eigen modelcreatie (‘te goede trouw’ en ‘geen namaak’)
(Geen openbaar gebruik)

=> Kan dit model verder exploiteren volgens geplande doeleinden

* Recht kan niet in licentie worden gegeven en overdracht slechts
samen met de onderneming zelf

© 2023 Rogier Goos
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Depot

Openbaarmakilng ouder model Prioriteit

Geheimhouding en misbruik t.a.v. ontwerper

Eigen openbaarmaking Tijdens 12m. respijttermijn

VORMGEVINGSERGOED

(Gekend door EU ingewijden)

Publicatie

|
RCD

Kennisgeving
RCD aanvraag
aan gedaagde

Voorgebruik door derde (zonder openbaarmaking)

RCD nietig

Inbreuk
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Rogier Goos

E-mail: Rogier.goos@brantsandpatents.com

T: +32 (0)474 97 65 15

@
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Office Ghent

Charles de Kerchovelaan 17| 9000 Ghent

T: + 32 (0)9 330 20 39 - M: + 32 (0) 474 97 65 15
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