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Inleiding

 Wat is productvormgeving, wat is design?
 Wat beschermt wat?
 Watis de rol van het modellenrecht?

* Wat gebeurt er aan de grenzen van het
modellenrecht?

s
e \Watis de toekomst van het modellenrecht? \
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Productvormgeving en



Productvormgeving

* Ontwikkeling van technische product vorm naar *
“design” '
 Samenvloeiing van ambachtelijkheid & artisticiteit ks

* Designer is kunstenaar en ambachtsman




Functies design

 Functionaliteit: vorm moet functioneren

e Esthetiek: vorm moet mooi en aantrekkelijk zijn

e Communicatie: vorm communiceert allerlei
boodschappen

 Herkomst
* Reputatie \

* Status
e Klasse

* Lifestyle
* Persoonlijkheid

* Levensbeschouwing
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Wat beschermt wat?



Juridische bescherming functies design

* Functionaliteit: octrooi

» Esthetiek/Creativiteit/kunstzinnigheid: auteursrecht
 Communicatie identificatie: merk + slaafse nabootsing
e Communicatie reputatie: merk

e En modelrecht dan? N

* Voorziet in leemte die andere rechten voor vormgeving
laten

* Geeft bescherming tegen namaak van uiterlijk van
producten

* Biedt bescherming van het eigen karakter van nieuwe
vormgeving

* Rechtszekerheid door registratie
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Bescherming modelrecht

Artikel 3a GemModVo: "model": de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan,

die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de

textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan.

Artikel 4(1) GemModVo: Een model wordt als Gemeenschapsmodel beschermd voorzover het

nieuw is en een eigen karakter heeft.

Artikel 6(1) GemModVo: Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de

algemene indruk die het bij de geinformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk

die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 10(1) GemModVo: De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk

model dat bij de geinformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

Artikel 10(2) GemModVo: Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt

rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

Brinkhof



Essentie modelrecht

* Verschijningsvorm beslissende element model (HVJEU
C-123/20 Ferrari)
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Beschermingsomvang

 Andere algemene indruk ogv totaalindrukken , geen
verwarring

 Beschermingsomvang kan variéren:
* Vrijheid van de ontwerper

* Bepaling geinformeerde gebruiker (HvJEU C-281/10
PepsiCo/Grupo Promer)

* (i) afstand tussen model en eerdere soortgelijke g
modellen
(ii) afstand tov latere modellen niet groter dan afstand
tussen model en eerdere soortgelijke modellen
(HR 2013 Apple/Samsung)




Voordelen (Gemeenschaps)modelrecht

e Biedt 25 jaar bescherming in hele Unie
* Ongeregistreerde bescherming voor 3 jaar

* Geeft bescherming tegen namaak van uiterlijk
voortbrengsel

* Potentieel ruime beschermingsomvang
 Modelrecht kan niet verwateren ~
* Register heeft defensieve waarde tegen nieuwkomers
* Laagdrempelige en goedkope bescherming
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Visualisatie bescherming vormgeving
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Leemtes bescherming fun ctie:
design |
Functionaliteit



Functionaliteitsbescherming

* Uitgangspunt: functionaliteit hoort in octrooirecht
e Ruime maar korte bescherming (20 jaar)
 Ruime bescherming stimuleert innovatie

* Korte bescherming stimuleert vrije mededinging
e Alle andere rechten sluiten functionaliteit uit "
* Ook modelrecht geen bescherming functionaliteit

e Artikel 8 GemVo:

* Een recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor
de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die
uitsluitend door de technische functie worden bepaald.
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HvJEU C-395/16 DOCERAM

e GemMod 00242730 1-17 lascentreerpen
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DOCERAM

RESENI PRO DOKONALE
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HvJEU DOCERAM

0 O TSRO0 0
US005259675A

United States Patent s {11 Patent Number: 5,259,675
Ichikawa et al. 5] Date of Patent: Nov. 9, 1993
[54] CERAMIC GUIDE PIN 4,789,768 12/1988 Tobita et al. evvmevsncrcee 219/93 X

[75] Inventors: Yukihito Ichikawa, Nagoya; Koji
Fushimi, Gifu, both of Japan

[73] Assignee: NGK Insulators, Ltd., Nagoya, Japan
[21] Appl. No.: 838,908
[22] Filed: Feb. 21, 1992

[30] Foreign Application Priority Data
Feb. 27, 1991 [JP]

[51] It QL.
[s2] US.QL.

B23K 11/14; F16C 17/00
eoneens 384/26; 219//86.24;

219/93; 384/907.1
[58] Field of Search .....cccouueu: 219/93, 117.1, 86.24;
384/26, 7, 907.1, 913

[56] References Cited
U.S. PATENT DOCUMENTS

4,020,316 471977 Schaft et al. ...
4,609,805 9/1986 Tobita et al. .

219/93 X
219493

967

12

FOREIGN PATENT DOCUMENTS
1224175 9/1989 Japan e 21993

Primary Examiner—Thomas R. Hannon |

Attorney, Agent, or Firm—Shea & Gould

[57 ABSTRACT

A ceramic guide pin having a guide portion, wherein at
least the guide portion has a surface so shaped, micro-
scopically, that top portions of outwardly projected
portions of the surface are in the shape of gently curved
surfaces. The ceramic guide pin can be produced by a
process which comprises the steps of preparing a
shaped body of a ceramic guide pin by forming or ma-
chining in dimensions calculated from the desired fin-
ished dimensions and a firing shrinkage allowance fac-
tor, sintering said shaped body, and subjecting the sin-
tered body to barrel-polishing.

3 Claims, 4 Drawing Sheets

1

316

10

13

[y

United States Patent [

Aoyama et al.

1541

176

[87]

1301

Muy 11, 1996  [JP] Tapan .
Jun. 22, 1996 [IP]  Japan .
Cct. 19, 1906 [IP]  Japan .

[51]
1321
[58]

[56]

RESISTANCE WELDING ELECTRODE WITH
GUIDE PIN

Inventors: Yoshitaka Aoyama; Shoji Aoyvama,
Bath of 2011, Makisukadai 2-cho,
Sakaishi, Osaka-Lu, Japan

Appl Mo OR9I3,103
PCT Filed:  May 9, 197
BCT No.: PCT/JPYT/01563
§370 Dute: Sep. 15, 1997

§ 102{e) Date: Sep. 15, 1997
PCT Pub. Mo WOUT/ 43076
PCT Pub. Date: Nov, 20, 1997
Foreign Application Priority Data

Int. C1"
[N
Field of &

. 219119; 21993
210493, 119, 120

I
U5, PATENT DOCUMENTS

2423974 12/1952 Prucha
I657.509  4/197 Beneteau .

21655
21910

LSOOG,

(111 Patent Number:
451 Date of Patent:

6,008,463
Dec. 28, 1999

21wu3
Pt

AAMAENS  9/1986 Tobila et al.
52ES044 21994 Aoyama ..
784 1/1998 Aayama el al.

FOREIGN PATENT DOCUMENTS
STA46085 U 9/1082  Japan .
220671 11990 Japan .
30483 U 21991 Japan
G-X36455 /1904 Japan .
6-30288  11/1994  Japan .
S3T660 31996 Japan .

Primary Examiner—CGregory Mills
Atrorney, Agent, or Firm—Nikaido, Marmelsiein, Murray &
Oram LLP

[57] ABSTRACT

In an clectrode for welding with & refractable guide pin so
received in a guide hole of the electrode that air blows our
fromm a gap between the guide hole and the guide pin as the
guide pin is pushed in e prevent intervention of foreign
matters between an end face of an electrode and o steel shect
part or a1 a sliding portion of the guide pin, a large-diameter
hole {33) and a small-dismeter hole (34) are provided at &
portion through which passes a small-diameter portion {7) of
the guide pin (8) 0 as wo form 2 receivi ce (38) with the
difference in diameter between the two, and an exhasst
passage is provided near the receiving Tace (35) 1o estalilish
communication between the lange-diameter hole (33) and
outside of the elkeetrode

5 Claims, 5 Drawing Sheets
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HvJEU DOCERAM

* Was technische functie enige reden voor vorm?

* Andere factoren kunnen ook bij technische producten
van belang zijn => visuele verschijningsvorm

 Model hoeft geen esthetische waarde te hebben (zie
ov. 10 GemModVo)

* Rekening houden met alle relevante objectieve -
omstandigheden:

* Objectieve omstandigheden waaruit keuze blijkt voor
uiterlijke kenmerken voortbrengsel

* Gegevens over gebruik voortbrengsel

* Bestaan van alternatieve modellen niet doorslaggevend,
maar kan van belang zijn
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Toepassing HVIEU DOCERAM

Gerecht T-231/21 Praesidiad
GemMod 127204-0001

. e
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~
9 Regisr 2 ot
. o -
Imvemtars, ' [BE] +
X S
i - p—
ol P

ongeschikt voor de beoordeling of visuele aspecten ook
een rol hebben gespeeld

BoA had niet op alleen octrooi mogen oordelen

Ander bewijs (experts en alternatieve modellen) lieten
zien dat visuele aspecten ook rol speelden
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Toepassing HVIEU DOCERAM

HVJEU C-684/21 Papierfabriek Doetinchem
GemMod 001344022-0006

EP2BO7TEIA CKI
bliographic data  Deseription jinal Citations  Legal events  Patent fa
Register A

Appicants & WELLS

ventors TIAN [DE]

Cuassification

v DS100;

=29 510039 (EP,US); BESH1E/00: B65H;

Priorities 2020120080250 2012-09-18; EF

Appication 37856454 2013:08-12

Publication ZOTTHIAT-2015-07-29

ublished as E202012009025U1 ; EP2BOTTIHA1 EP2BST

12014044358/

o [ e

EVICE FOR LY P

bstract
Device for manualy produc mate oy

e Visueel aspect kan bestaan uit tweekleurigheid model
 Dat aspect moet wel onderdeel zijn registratie
* Enkele mogelijkheid niet voldoende
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Aanvulling op techniekbescherming

* Functionaliteit goed beschermd in octrooirecht

 Modelrecht geeft bescherming voor toepassing visuele
aspecten techniek

* Vereisten: nieuwheid en eigen karakter
* Geen esthetische overwegingen

* Andere algemene indruk voldoende ~
* Lage beschermingsdrempel

* Geen leemte als het gaat om functionaliteit,

* Geeft bescherming van uiterlijk van functionaliteit

Brinkhof



Leemtes bescherming func b

design *
Communicatie - merkenrech



Communicatie = merkfuncties

* Herkomst = merk en slaafse nabootsing

* Reputatie = merk

 Vormmerk lastig te beschermen

* Problemen met uitsluitingsgronden en OV

Brinkhof



Vormmerk ’ ‘ ‘

* HvJEU C-456/01 Henkel

* Rov. 38: geen strengere criteria, maar perceptie consument
bij vormmerk niet noodzakelijkerwijs zelfde als bij woord-
en beeldmerk. Consument is immers niet gewend
herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of
tekstueel element af te leiden van de vorm ervan of uit de N
verpakking. ~

 Rov. 39: Hoe meer de vorm gelijkenis vertoont met de
meest waarschijnlijke vorm, hoe groter de kans dat het OV
mist
=> alleen vormen die significant afwijken van norm of wat
gangbaar is, kunnen OV hebben.
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Normatieve vormmerk-restricties —

e Vormmerk tussen 2002-2014 verder
onderuit gehaald door normatieve
restricties

e VO6or 2017 speciaal voor vormmerken,
nu voor alle soorten merken

e Techniekrestrictie i
e Aardrestrictie
e \Waarderestrictie

 HvJEU C-371/06 G-Star/Benetton, inburgering niet
mogelijk
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HvJEU C-205/13 Hauck/Stokke

e Strenge toepassing uitsluitingsgronden

* Doel is te voorkomen dat merkrecht wordt gebruikt ter
vereeuwiging, zonder beperking in de tijd, van andere
rechten die Uniewetgever aan verjaring heeft willen
onderwerpen

Brinkhof



Uitsluitingsgronden i %

Philishave Remington
4806 R-5130

 Techniekexceptie was al bekend uit HvVJEU C-299/99 '
Philins/Remmington = apparaatgerichte leer

* Aardrestrictie: een of meer wezenlijke kenmerken
inherent aan generieke functies van waar waarnaar
consument op zoek is

e \Waarderestrictie: vorm hoeft niet uitsluitend
esthetisch te zijn

HVJEU C-237/19 Gémbéc: als wezenlijk kenmerk keuze Y \

van de consument om product te kopen in hoge mate
bepaalt
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Conclusie vormmerk bescherming

* In merkenrecht serieuze poging tot inperking van
eeuwig recht om oneigenlijke verlenging van andere
rechten te voorkomen

 Mededingingsrechtelijke aanpak van toepassing van IE-
rechten

* Merkenjurisprudentie breekt lans voor modellenrecht :‘\\
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Leemtes bescherming functie
design 2
Communicatie — slaafse
nabootsing



Slaafse nabootsing

e Verwarringsbescherming van vorm met eigen plaats op
de markt *

e Valt vaak weg (ten onrechte) bij afwijzing van andere
ingeroepen gronden




Leemtes bescherming functie
design 2
Esthetiek
Creativiteit
kunstzinnigheid



Auteursrecht — HVJEU C-683/17 Cofemel

 Het begrip ,,werk” vormt een autonoom Unierecht begrip dat op

uniforme wijze moet worden uitgelegd en toegepast

 Werk moet oorspronkelijk zijn, in die zin dat het gaat om een eigen

intellectuele schepping van de auteur

* Voorwerp is een intellectuele schepping van de auteur als die de

persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt en tot uiting komt door de

vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan

* Alleen de bestanddelen die de uitdrukking van een dergelijke

intellectuele schepping zijn, kunnen als een ,,werk” worden aangemerkt -

Brinkhof




Auteursrecht — HVJEU C-833/18 Brompton

* Techniekexceptie: als vorm van het product uitsluitend wordt bepaald '
door zijn technische functie is het niet op grond van AR beschermd

.. . By
* Bestaan van andere mogelijke vormen met zelfde technische resultaat,

kan aanwijzing zijn dat er keuzemogelijkheden zijn, maar is niet

doorslaggevend

e Bestaan van een octrooi alleen relevant als vorm zelf onderdeel is van
bescherming

 Geen verwatering van auteursrecht

SN

O O O

BROMPTON Brinkhof



Auteursrecht — eigenschappen

e Artikel 10(1)(11)Aw: werken van toegepaste kunst
* In NL “EOK + PS” => zelfde als eigen intellectuele schepping
* Geen nieuwheidseis, mag alleen niet ontleend zijn

* |In NL al sinds Screenoprints-arresten (HR 1985, BenGH
1987) geen hogere beschermingsdrempel

* Na Cofemel ook eenvormig (geharmoniseerd) werkbegrip ~
e Met bovendien EU werking!

* Laagdrempelige bescherming

* Nog onduidelijkheid over toepassing artikel 2(7)BC
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Inbreukcriterium

* Artikel 13 Aw: “iedere geheele of gedeeltelijke
bewerking of nabootsing in gewijzigden vorm, welke
niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden
aangemerkt”

 HR 1995 Decaux/Mediamax: totaalindrukken
 Geen geharmoniseerd begrip

e Overgewaaid naar Duitsland? BGH 7/4/22 Porsche 911:

* Ein Eingriff in ein Verwertungsrecht des Urhebers liegt
bereits dann nicht vor, wenn der Gesamteindruck der
neuen Gestaltung nicht mit dem Gesamteindruck des
benutzten Werks Gbereinstimmt

Brinkhof
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Inbreukcriterium

* Onhandige mix van modellen- en auteursrecht
* Hoe onbeschermde wegdenken in totaalindruk?

* Hoe niet opvallende wél beschermde trekken in
totaalindruk meenemen?

* Ontlening # totaalindrukken -
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Gevolgen HVJEU Cofemel

Loslaten strengere werktoets: voorheen artikel 21 BTMW: “duidelijk
kunstzinnig karakter”; Portugal: “artistieke creatie”

AG Szpunar (en Spoor in noot NJ):

e als oorspronkelijkheid te snel wordt aangenomen maakt AR

bescherming modelrecht overbodig

Voor NL geen wezenlijk verschil, Benelux model was toch al niet of

nauwelijks relevant, Verkade:

," {.

* Datinitiatief uit de jaren ’70 van een Benelux merken- en modellenrecht
was schattig, maar je kunt je achteraf afvragen waar het eigenlijk voor
nodig was, wie daar op zat te wachten. (...) Het modellenrecht was een
puinhoop en zal dat altijd blijven. Die touwtrekkerij met die
verschillende regimes: het auteursrecht wat maar niet wil ophouden

terwijl er een speciaal regime voor modellen is, én de vormmerken, én

in Nederland ook nog de slaafse nabootsing.

Brinkhof



Gevolgen HVJEU Cofemel

 Voor ander EU landen wel, b.v. in Duitsland veel kritiek:

* What should then remain as a difference in the conditions for
design protection and for copyright protection is not
discernible. (...)

 However, design protection and copyright protection are very
different in their scope, in particular in respect to their
duration and questions of publication and territoriality. LN

e |Ifit was that easy to obtain copyright protection for everyday
objects, design rights would not be required anymore. The
inherent logic of the system of rights of intellectual property
would be broken. This is a result which nobody wants.

Brinkhof



Nederlands auteursrecht

 Rb. Rotterdam 30 maart 2022 iClean Car-wash/TSG

Brinkhof



Rb Rotterdam iClean Car-wash/TSG

 Auteursrecht wel heel makkelijk aangenomen
 Vraag is of dit niet té makkelijk is gegaan

* |s NLse toepassing niet té soepel

e Paul Geerts:

Wel ben ik het met Spoor eens dat wij na het Cofemel/G-
Star-arrest ook in Nederland nog eens goed in de spiegel L
moeten kijken en niet zelfgenoegzaam achterover moeten
leunen en denken dat wij het allemaal goed voor elkaar
hebben en de Portugezen en Duitsers er niets van begrijpen.

* Onderzoek Estelle Derclaye toont grote regionale
verschillen aan

Brinkhof



Conclusie auteursrecht vormgeving

* Auteursrecht op vormgeving vult geen leemte, het
maakt modelrecht (bijna) overbodig

* Lage werktoets biedt zelfde of meer bescherming als
eigen karakter

* Inbreukcriterium gelijk

," {.

 Handhaving in hele EU mogelijk
* Beschermingsduur (veel) langer
* Alleen nadeel van ontbreken registratie

Brinkhof



Toekomst modellenrecht



Bedreigingen modellenrecht

* Benelux model opzij gezet door GemMod en
auteursrecht

* GemMod onder druk van totale cumulatie met
auteursrecht

 Modellenrecht dreigt zelfstandige relevantie te
verliezen N
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Toekomst modellenrecht

e Zelfstandige betekenis door nog lage acceptatiegraad
Europees vormgevingsauteursrecht

* Onderzoek toont grote regionale verschillen aan

 Modellenrecht interessant voor artikel 2(7) BC werken
* Voordeel van registratie

* Bestendige toekomst ligt in lager geldigheidsvereiste ~
 Cumulatie met auteursrecht mag niet totaal worden
* Schone taak wetgever en rechter

Brinkhof



Hartelijke Dank!

Gregor Vos
gregor.vos@brinkhof.com
+31 6 52613387

Brinkhof N.V.

Grote Bickersstraat 74-78
1013 KS Amsterdam

T+31203053200
F+31203053201

www.brinkhof.com
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