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Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

Inbreuk op gemeenschapsmodellen

Voorwerp en rechtsgrondslag van het prejudiciéle verzoek

Uitlegging van het recht van de Unie, artikel 267 VWEU

Prejudiciéle vragen

1) Is de toepassing van de beschermingshindernis in de zin van artikel 110,
lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 beperkt tot vormgebonden delen, dat
wil zeggen, delen waarvan de vorm op grond van de uiterlijke kenmerken
van het voortbrengsel in zijn geheel in beginsel onveranderlijk vaststaat en
dus niet, zoals bijvoorbeeld mogelijk bij velgen voor motorvoertuigen, vrij

door de klant kan worden gekozen?



2)

3)

4)
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Indien op de eerste vraag ontkennend wordt geantwoord:

Is de toepassing van de beschermingshindernis in de zin van artikel 110,
lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 enkel beperkt tot het aanbieden van
voortbrengselen met een vormgeving die identiek is, dus ook qua kleur en
afmetingen, aan de originele voortbrengselen?

Indien op de eerste vraag ontkennend wordt geantwoord:

Werkt de beschermingshindernis in de zin van artikel 110, lid 1, van
verordening (EG) nr. 6/2002 alleen in het voordeel van de aanbieder van een
voortbrengsel dat in beginsel inbreuk maakt op het litigieuze model als die
aanbieder objectief waarborgt dat zijn voortbrengsel uitsluitend voor
reparaties en niet ook voor andere doeleinden, zoals het opwaarderen of
individualiseren van het voortbrengsel in =zijn geheel kan worden
aangeschaft?

Indien de derde vraag bevestigend wordt beantwoord:

Welke maatregelen moet de aanbieder van een in beginsel op het litigieuze
model inbreuk makend voortbrengsel treffen, om objectief te waarborgen dat
zijn voortbrengsel uitsluitend verkrijgbaar is voor reparaties en niet ook nog
voor andere doeleinden, zoals de opwaardering of individualisering van het
voortbrengsel in zijn geheel? Volstaat het

a) dat de aanbieder er in de verkoopbrochure op wijst dat het product
alleen wordt verkocht voor reparaties om het voortbrengsel in zijn
geheel weer zijn oorspronkelijke uiterlijke kenmerken te geven, of

b) is het nodig dat de aanbieder alleen bereid is te leveren onder
voorwaarde dat de afnemers (zowel handelaars als consumenten)
schriftelijk verklaren het aangeboden voortbrengsel alleen voor
reparaties te zullen gebruiken?

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende
gemeenschapsmodellen, in het bijzonder de artikelen 10, 19 en 110, lid 1

Verordening (EU) nr. 461/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 betreffende
de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde
feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in het bijzonder artikel 17,

lid 2
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Aangevoerde bepalingen van internationaal recht

Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs),
in het bijzonder artikel 26, lid 2

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding

Verzoekende partij is de autofabrikant Porsche. Porsche is houder van vier in de
jaren 2004 tot 2010 ingeschreven en gepubliceerde gemeenschapsmodellen die
wielen voor voertuigen tonen.

Eerste verwerende partij, waarvan de tweede verwerende partij de bestuurder is,
vervaardigt velgen voor personenauto’s van verschillende automerken. Tot het
assortiment behoren vier lichtmetalen velgen die imitaties zijn van de
gemeenschapsmodellen van de verzoekende partij. Op de velgen van de eerste
verwerende partij zijn haar merk ,,WSP Italy” en de vermelding ,,Not O.E.M.”
aangebracht.

Eerste verwerende partij biedt haar lichtmetalen wielen aan op haar in Duitsland
in de Duitse taal beschikbare website www.wspitaly.com. Via de voor de
consument bedoelde website kunnen de velgen afzonderlijk of met meerdere stuks
tegelijk worden aangeschaft. Op deze website wordt er in het Engels op gewezen
dat het reproducties of vergelijkbaar geconstrueerde vervangende wielen betreft,
die volledig compatibel zijn met de aangegeven voertuigen en uitsluitend bestemd
om ze te repareren en weer hun oorspronkelijke uiterlijke kenmerken te geven. Bij
de voor voertuigen van verzoekende partij bestemde lichtmetalen wielen geeft
eerste verwerende partij aan dat het daarbij gaat om vervangende velgen die alleen
voor Porsche kunnen worden gebruikt.

Verzoekende partij is van mening dat de betrokken lichtmetalen wielen inbreuk
maken op haar gemeenschapsmodellen (hierna: litigieuze modellen). Zij heeft
gesteld dat eerste verwerende partij de betrokken velgen ook aanbiedt in kleuren
en wielgrootten die niet overeenkomen met de originele producten. Zij heeft
verzocht de verwerende partijen te veroordelen, zich ervan te onthouden de
betreffende wielen voor motorvoertuigen in Duitsland aan te bieden, er reclame
voor te maken, ze af te beelden of ze in Duitsland in te voeren of op andere wijze
in de handel te brengen.

In eerste aanleg zijn de verwerende partijen veroordeeld overeenkomstig de eis.
Hun beroep is verworpen. Met het beroep tot Revision volharden zij in hun
verzoek tot afwijzing van de eis.
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Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding

Verwerende partijen voeren aan dat de in geding zijnde lichtmetalen wielen
vervangingsonderdelen zijn, die dienen ter reparatie van beschadigde voertuigen
van het merk Porsche en daarom krachtens artikel 110 van verordening nr. 6/2002
niet vielen onder de bescherming van de litigieuze modellen.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

Het gerecht in tweede aanleg heeft geen blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting door aan te nemen dat de litigieuze modellen bescherming
genieten en heeft met recht aangenomen dat de in geding zijnde velgen van
verzoekster krachtens de artikelen 10 en 19 van verordening nr. 6/2002 inbreuk
maken op de modellen van verzoekende partij, omdat hun ontwerp en daarmee
hun algemene indruk overeenkomt met de litigieuze modellen. De uitkomst van
het geschil hangt er daarom van af of de verwerende partijen zich kunnen
beroepen op de beschermingshindernis van artikel 110, lid 1, van verordening
nr. 6/2002.

Volgens artikel 110, lid 1, van verordening nr. 6/2002 bestaat er, totdat op
voorstel van de Commissie wijzigingen van deze verordening van kracht worden,
geen bescherming als gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel
vormt van een samengesteld voortbrengsel dat in de zin van artikel 19, lid 1, van
de verordening wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde
voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven. Met
betrekking tot de uitlegging van deze bepaling bestaan er onbeantwoorde vragen
die een verzoek om een prejudici€le beslissing noodzakelijk maken.

Eerste prejudiciéle vraag

Het is niet duidelijk of de toepassing van de beschermingshindernis in de zin van
artikel 110, lid 1, van verordening nr. 6/2002 a priori beperkt is tot vormgebonden
delen, dat wil zeggen, delen waarvan de vorm op grond van de uiterlijke
kenmerken van het voortbrengsel in zijn geheel in beginsel onveranderlijk
vaststaat en daarom niet vrij door de klant kan worden gekozen?

Volgens de in Duitsland in jurisprudentie en literatuur heersende leer is de
werkingssfeer van de reparatieclausule van artikel 110, lid 1, van verordening
nr. 6/2002 beperkt tot onderdelen waarvoor bij reparaties objectief noodzakelijk is
dat ze uiterlijke kenmerken vertonen die getrouw overeenstemmen met het
origineel (,,must match). Onderdelen die als resultaat van een gekozen design een
zelfstandige en onafhankelijke stilistische functie hebben waar het design van de
rest van het voortbrengsel geen afbreuk aan doet, zoals velgen en wieldoppen voor
motorvoertuigen, komen echter volgens deze opvatting niet voor een
geprivilegieerde behandeling in aanmerking. Daarentegen heeft de Corte di
Appello di Napoli zich in het belang van de vrije mededinging uitgesproken tegen

4



11

12

13

14

ACACIA EN_

een restrictieve interpretatie van de beschermingshindernis in de zin dat die zich
zou beperken tot vormgebonden onderdelen. Het gerecht uit Napels wil de
reparatieclausule ook toepassen op velgen van motorvoertuigen (zie de uitspraak
van 25 september 2013, nr. 3678/13, registernr. 3300/201). Ook in een deel van de
doctrine wordt betoogd dat velgen in beginsel onder het privilege van de
beschermingshindernis kunnen vallen indien ze worden gebruikt ter reparatie en
het niet gaat om een geval van bijvoorbeeld tuning.

Het gerecht in tweede instantie heeft als vaststaand aangenomen dat de
overeenkomstig de litigieuze modellen vervaardigde velgen geen onderdelen zijn
in de zin dat hun vorm door de uiterlijke kenmerken van het motorvoertuig als
voortbrengsel in zijn geheel in beginsel onveranderlijk is vastgelegd. Dit oordeel
in de feitelijke instantie moet aan de juridische beoordeling van het onderhavige
geding ten grondslag worden gelegd. Een auto van het merk Porsche heeft dus
voor wat betreft de velgen geen a priori vaststaande uiterlijke kenmerken die in
geval van reparatie zo precies mogelijk moeten worden hersteld.

Het Hof van Justitie heeft zich nog niet uitgesproken over de in casu relevante
vraag. In zijn beschikking van 6 oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14,
EU:C:2015:680, punt45), heeft het Hof zich op het standpunt gesteld dat
artikel 110 van verordening nr. 6/2002 niet toestaat dat een fabrikant van
reserveonderdelen en accessoires van auto’s, zoals wieldoppen, op zijn waren een
teken aanbrengt dat gelijk is aan een merk van de autoconstructeur, omdat
artikel 110 niet verwijst naar de bescherming van merken. Uit die beslissing kan
niet worden opgemaakt dat het Hof ervan is uitgegaan dat een wieldop, die de
vorm heeft van een gemeenschapsmodel en als reserveonderdeel wordt
aangeboden, in beginsel onder artikel 110 van verordening nr. 6/2002 valt.

De verwijzende rechter neigt tot de opvatting dat niet-vormgebonden onderdelen,
zoals de velgen in het onderhavige geding, niet vallen binnen de werkingssfeer
van de beschermingshindernis in de zin van artikel 110, lid 1, van verordening
nr. 6/2002.

Volgens de bewoordingen van artikel 110, lid 1, valt niet elke vervanging van een
door het modellenrecht beschermd onderdeel van een auto door een
imitatieproduct met identieke vormgeving, onder het daarin neergelegde privilege.
De bepaling van artikel 110, lid 1, heeft integendeel alleen betrekking op het
gebruik van onderdelen waarmee het samengestelde voortbrengsel kan worden
gerepareerd om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven. Dit
onderscheid, dat in de bewoordingen van artikel 110, lid 1 wordt beoogd door het
criterium van teruggave van de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken, zou zonder
betekenis zijn indien ook onderdelen onder het privilege zouden vallen die
weliswaar uiterlijk zichtbaar zijn, maar geen vast deel uitmaken van de
oorspronkelijke uiterlijke kenmerken. Van gebruik met het doel een samengesteld
voortbrengsel te repareren om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te
geven kan alleen sprake =zijn als reparatie met gebruikmaking van
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vervangingsonderdelen met een afwijkende vorm niet mogelijk zou zijn. Daarvan
kan bij velgen voor motorvoertuigen, die in een grote verscheidenheid aan
designs, zowel door de fabrikant van het voertuig zelf als door van die fabrikant
onafhankelijke ondernemingen, worden aangeboden en aan hetzelfde automodel
worden aangebracht, niet worden uitgegaan.

Het doel van de reparatieclausule, om in het belang van de vrije mededinging het
aanbod van vervangingsonderdelen te privilegiéren en een monopolisering van de
secundaire markt voor reparatie en onderhoud door de fabrikant van het
samengestelde voortbrengsel als houder van beschermde rechten te verhinderen
(zie het voorstel van de Commissie tot wijziging van richtlijn 98/71/EG van
14 september 2004, blz.3 e.v.), komt niet tot zijn recht met betrekking tot
onderdelen die over een zelfstandige en van de oorspronkelijke uiterlijke
kenmerken van het voortbrengsel onathankelijke esthetische functie beschikken.
De bescherming van de in geding zijnde modellen vormt voor fabrikanten van
accessoires geen belemmering om aluminium velgen voor auto’s van het merk
Porsche op de markt te brengen, waarvan de algemene indruk zich in voldoende
mate onderscheidt van de litigieuze modellen. De mededinging op de markt van
velgen voor de voertuigen van de verzoekende partij blijft gehandhaafd en de
concurrenten van verzoekende partij wordt niet de prikkel of de mogelijkheid
ontnomen om nieuwe ontwerpen voor velgen te ontwikkelen.

Voor een restrictieve interpretatie van artikel 110, lid 1, van verordening
nr. 6/2002 spreekt ook de omstandigheid dat artikel 26, 1lid2, van de
Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs)
uitzonderingen op de bescherming van industriéle tekeningen en modellen slechts
in een beperkt aantal uitzonderingsgevallen toestaat. Zulke uitzonderingen mogen
niet in flagrante strijd zijn met de normale exploitatie van beschermde industriéle
ontwerpen en de legitieme belangen van de houder van de beschermde tekeningen
of modellen niet onredelijk bemoeilijken, waarbij ook rekening moet worden
gehouden met de legitieme belangen van derden.

Bij de uitlegging van artikel 110, lid 1, van verordening nr. 6/2002 moet er
bovendien voor worden gezorgd dat een juist evenwicht tussen de toepasselijke en
door de Unierechtsorde beschermde grondrechten wordt gewaarborgd en dat het
evenredigheidsbeginsel in acht wordt genomen (zie arrest van 27 maart 2014,
UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, punt 46). De financiéle aspecten
van het modellenrecht maken deel uit van de intellectuele eigendom en worden
beschermd door artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie. Tot het specificke voorwerp van het model behoort de
bescherming van vervangingsonderdelen (zie de arresten van 5 oktober 1988,
Renault, 53/87, EU:C:1988:472, punt 11, en van 5 oktober 1988, Volvo, 238/87,
EU:C:1988:477, punt 8). De uitsluiting van het modellenrecht op velgen die als
vervangingsonderdelen zijn bedoeld valt niet te rechtvaardigen met de legitieme
belangen van onathankelijke fabrikanten van velgen of van de consument. Eerste
verwerende partij zou een onredelijk voordeel krijgen als zij zonder eigen
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investeringen voor eigen commerci€le doelen gebruik zou kunnen maken van de
ontwerpinspanningen van verzoekende partij. De behoefte van de consument om
bij verzoekende partij een vervangende velg met een bepaald ontwerp aan te
schaffen is geen noodzakelijk gevolg van de aanschaf van een auto van het merk
Porsche. Het is een beslissing van de consument om het voertuig te voorzien van
de door het modellenrecht beschermde velgen van verzoekende partij en niet van
velgen van een andere fabrikant met een afwijkend ontwerp.

Naar opvatting van de verwijzende rechter dwingt het beginsel van vrij verkeer
van goederen er niet toe om voor de verkoop van identieke imitatievelgen voor
reparaties krachtens artikel 110, 1lid 1, van verordening nr.6/2002 een
uitzondering op de modelbescherming te maken. Volgens artikel 36 VWEU kan
het vrije verkeer van goederen worden beperkt als de beperkende maatregel
noodzakelijk is om de rechten te waarborgen welke het specifieke voorwerp van
de industriéle eigendom vormen (zie arrest van 17 oktober 1990, HAG GF,
C-10/89, EU:C:1990:359, punt 12). Het modellenrecht valt onder de industri€le
eigendom (zie arrest van 14 september 1982, Keurkoop, 144/81, EU:C:1982:289,
punt 14). De inhoud ervan omvat de bevoegdheid van de houder van een model
om te verhinderen dat derden voortbrengselen die het model belichamen, invoeren
om die op de interne markt te verkopen.

Anders dan in het beroep tot Revision wordt betoogd, is de verwijzende rechter
van oordeel dat er geen dwingende grond is om artikel 110 van verordening
nr. 6/2002 aldus uit te leggen dat de als vervangingsonderdelen aangeboden
velgen onderdelen zijn om voertuigen weer hun oorspronkelijke uiterlijke
kenmerken te geven, ook niet met het oog op verordening nr.461/2010
(groepsvrijstellingsverordening voor motorvoertuigen) of het VN-ECE-reglement
nr. 124.

Tweede prejudiciéle vraag

Voor het geval dat vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, is de verwijzende
rechter van oordeel dat in het licht van de voorgaande overwegingen de toepassing
van de beschermingshindernis van artikel 110, lid 1, van verordening nr. 6/2002 in
elk geval beperkt is tot voortbrengselen die qua kleur en afmetingen gelijk zijn
aan de originele voortbrengselen. De tweede vraag is relevant voor de beslechting
van het geschil omdat eerste verwerende partij volgens verzoekende partij de
velgen ook in andere kleuren en afmetingen dan de originele velgen aanbiedt.

Derde prejudicié¢le vraag

De rechter in tweede aanleg heeft in het onderhavige geding de niet-toepassing
van de beschermingshindernis ook gemotiveerd met het extra argument dat niet
was voldaan aan de voorwaarden van artikel 110, lid 1, van verordening
nr. 6/2002, omdat eerste verwerende partij niet had gewaarborgd dat de betrokken
velgen uitsluitend werden aangeboden met het doel voertuigen van het merk
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Porsche te kunnen repareren. Bij onderdelen die niet alleen voor reparaties, maar
ook om andere redenen in trek zijn, is het de vraag of voor toepassing van de
beschermingshindernis volstaat dat de aanbieder van het vervangingsonderdeel
subjectief gezien handelt met het doel de reparatie van een samengesteld
voortbrengsel mogelijk te maken, of dat de aanbieder bovendien objectief moet
waarborgen dat het vervangingsonderdeel door de verkrijger uitsluitend wordt
gebruikt voor reparaties om het motorvoertuig zijn oorspronkelijke uiterlijke
kenmerken terug te geven.

Het is niet duidelijk of een boven de bewoordingen van artikel 110, lid 1, van
verordening nr. 6/2002 uitgaande objectieve waarborg kan worden geéist dat het
subjectieve doel van reparatie wordt nageleefd. Een extra objectief vereiste is in
het belang van de houder van beschermde rechten om ontduiking van het
reparatiedoel te verhinderen, die bijvoorbeeld dreigt indien de loutere verklaring
van de aanbieder dat hij alleen voor reparaties verkoopt, niet serieus is. Aan de
andere kant moet in aanmerking worden genomen dat het voorzien in een
aanvullend — volgens de gebruikelijke beginselen door de aanbieder van het
vervangingsonderdeel aan te tonen en in voorkomend geval te bewijzen —
criterium dat het doel van reparatie gewaarborgd moet zijn, in dier voege dat de
aanbieder van vervangingsonderdelen de toepassing voor andere doeleinden dan
reparaties objectief dient uit te sluiten, in de praktijk op aanzienlijke
moeilijkheden zal stuiten en de belangen van de aanbieder van
vervangingsonderdelen en het algemene belang bij het waarborgen van vrije
mededinging op de secundaire markt voor voortbrengselen in de zin van
artikel 110, 1id 1, van verordening nr. 6/2002 aanzienlijk kan schaden. Dat geldt in
het bijzonder voor wat betreft de ook in het onderhavige geschil aan de orde
zijnde internethandel, waar het controleren van door de koper verstrekte gegevens
met betrekking tot het doel van zijn aankoop door de bijzondere anonimiteit van
het online-contact wordt bemoeilijkt.

Vierde prejudiciéle vraag

Indien de aanbieder van een voortbrengsel dat in beginsel inbreuk maakt op het
litigieuze model, dient te waarborgen dat =zijn product uitsluitend voor
reparatiedoeleinden kan worden verkregen, rijst ook nog de vraag welke
maatregelen hij daartoe dient te treffen. Met name is het de vraag of hij ermee kan
volstaan om, zoals in casu, in zijn verkoopbrochure de aanwijzing op te nemen dat
het product uitsluitend wordt verkocht voor reparaties om het voortbrengsel als
geheel zijn oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven.





