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OPSTELLING
door het Comité van Ministers van een
Protocol houdende wijziging van de
eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen

M (94) 4

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,
Gelet op artikel 19b) van het Benelux-Unieverdrag,

Heeft de tekst opgesteld van een "Protocol houdende wijziging van de eenvormige
Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen.

Deze tekst is hierbijgevoegd.
Het Protocol zal worden voorgelegd aan de Verdragsluitende partijen, teneinde na

ondertekening in werking te worden gesteld, overeenkomstig de grondwettelijke
bepalingen van ieder der Verdragsluitende Partijen.

GEDAAN te Brussel, op 20 december 1994

De voorzitter van het Comité van Ministers,

H.A.FM.O. van MIERLO
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PROTOCOL
HOUDENDE WIJZIGING VAN DE EENVORMIGE BENELUXWET
INZAKE TEKENINGEN OF MODELLEN

De Regering van het Koninkrijk Belgi€,

De Regering van het Groothertogdom Luxemburg,

De Regering van het Koninkrijk der Nederland,

Bezield door de wens hun wetgeving inzake tekeningen en modellen aan te passen
wat betreft de bevoegdheden van de licentiehouder, die wetgeving aan te vullen met
bepalingen betreffende de bestrijding van namaak van door rechten op een tekening
of model beschermde produkten en in die wetgeving een termijn van respijt in te voe-
ren.

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen,

ARTIKEL I

De eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen wordt als volgt gewijzigd :

A. Na artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende :

Artikel 4bis.

Artikel 4, onder 1, sub a, vindt geen toepassing, indien de feitelijke bekendheid van
een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model of de
gedeponeerde tekening dan wel daarmee ondergeschikte verschillen vertoont, in de
belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied, het gevolg is
van openbaarmaking van dat voortbrengsel door de deposant dan wel door een derde
die zijn kennis omtrent het voortbrengsel direct of indirect aan de deposant heeft ont-
leend, binnen twaalf maanden voorafgaande aan de datum van het depot of de datum
van voorrang, welke voortvloeit uit het Verdrag van Parijs.




TEKENINGEN OF MODELLEN 4
147 aanv. Basisteksten / 1997-1

B. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd :
Onderdeel 4 komt te luiden :

4. De licentichouder is bevoegd in een door de houder van het uitsluitend recht
op een tekening of model ingestelde vordering als bedoeld in artikel 14, onder
2 en 3, tussen te komen om rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed
te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst
te doen toewijzen.
Een zelfstandige vordering als bedoeld in artikel 14, onder 2 en 3, kan de
licentiehouder slechts instellen indien hij de bevoegdheid daartoe van de hou-
der van het uitsluitend recht heeft bedongen.

C. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt :

1. Onder vermummering van de onderdelen drie, vier en vijf tot onderscheidelijk
vijf, zes en zeven, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende :

3. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding kan de houder van
het uitsluitend recht een vordering instellen tot het afdragen van winst, welke
is genoten als gevolg van handelingen bedoeld in dit artikel onder 1, onder de
omstandigheden bedoeld in dit artikel onder 2, alsmede tot het afleggen van
rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is
dat de genoemde handelingen niet te kwader trouw zijn verricht of dat de
omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot
afdracht van onrechtmatig genoten winst, wijst hij de vordering af.

4. De houder van het uitsluitend recht op een tekening of model kan de vorde-
ring tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentichou-
der instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 13, onder 4, toege-
kende bevoegdheid.

2. In onderdeel 6 (nieuw) wordt «De vordering kany» vervangen door :
«De vorderingen kunneny.
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D. Na artikel 14 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende :

Artikel 14bis

1. De houder van een uitsluitend recht op een tekening of model heeft de bevoegd-
heid roerende zaken, waarmee inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die
gebruikt zijn bij de produktie van die zaken, als zijn eigendom op te vorderen dan
wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Gelijke bevoegd-
heid tot opvordering bestaat ten aanzien van gelden waarvan aannemelijk is dat
zij zijn verkregen als gevolg van inbreuk op het uitsluitend recht op een tekening
of model. De vordering wordt afgewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw
is gemaakt.

2. De bepalingen van het nationale recht omtrent de middelen van bewaring van
zijn recht en omtrent de rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authen-
ticke akten zijn van toepassing.

3. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem
vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.

4. De licentichouder heeft het recht de in dit artikel onder 1 bedoelde bevoegdhe-
den uit te oefenen voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waar-
van hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de
houder van het uitsluitend recht op een tekening of model heeft verkregen.

5. De rechter kan op vordering van de houder van het uitsluitend recht op een teke-
ning of model, degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al het-
geen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee die inbreuk is
gepleegd, aan de houder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gege-
vens aan deze te verstrekken.

ARTIKEL 11

Geen beroep kan worden gedaan op artikel 4bis van de eenvormige wet met betrek -
king tot voortbrengselen die voor de inwerkingtreding van dit Protocol feitelijke
bekendheid genoten in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het
Beneluxgebied.
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ARTIKEL 11

Ter uitvoering van artikel 1, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof, worden de bepalingen van dit Protocol als
gemeenschappelijke rechtsregels aangewezen voor de toepassing van de hoofdstuk-
ken I en IV van genoemd verdrag.

ARTIKEL IV

Dit Protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden
neergelegd bij de Regering van het Koninkrijk Belgié.

ARTIKEL V

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de
maand van de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk volmachtigd, dit
Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, op 28 maart 1995

in drie exemplaren, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelij-
kelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk Belgié,

F. VANDENBROUCKE

Voor de Regering van het Grootherdogdom Luxemburg,

J.F. POOS

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

J.T. WARMENHOVEN
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Gemeenschappelijk commentaar
van de regeringen

M (94) 4 Bijlage 1
[. ALGEMEEN

1. Inleiding

Het onderhavige Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet
inzake tekeningen of modellen (BTMW) betreft de volgende onderwerpen :

a. de bestrijding van namaak van door rechten op een tekening of model be-
schermde produkten ;

b. de bevoegdheden van de licentiehouder ;
c. invoering van een termijn van respijt van twaalf maanden.

Onderstaand zal in algemene zin op de drie genoemde onderwerpen worden inge-
gaan.

2. De bestrijding van namaak van door tekeningen- of modellenrecht be-
schermde voortbrengselen

De afgelopen jaren is de roep uit de samenleving om de moedwillige namaak van
vooral merkproducten te bestrijden, steeds sterker geworden. Merkhouders spannen
zich via kostbare campagnes in om voor hun producten een exclusief karakter te ver-
werven. Derden maken deze producten na en parasiteren daarmee op de inspannin-
gen die de merkhouder zich heeft getroost. Ook de rechthebbenden op-tekeningen en
modellen ondervinden in toenemende mate nadeel van het verschijnsel piraterij. Het
betreft hier vooral producten die door hun trendgevoelige of specifieke vormgeving
een toegevoegde waarde hebben verkregen, waardoor het voor derden aantrekkelijk
is deze producten na te maken. Men kan hierbij denken aan meubels, kleding en huis-
houdelijke apparatuur.
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De problemen die industri¢le en ambachtelijke ondernemingen ondervinden bij het
handhaven van de rechten op een merk, tekening of model, zijn voor de Regering van
het Koninkrijk der Nederlanden aanleiding geweest een ambtelijke werkgroep in te
stellen, welke tot taak had de problematiek van de piraterij van door industriéle
eigendomsrechten beschermde producten te onderzoeken en voorstellen te doen voor
maatregelen welke daartegen door de overheid zouden kunnen worden getroffen. Het
rapport van deze werkgroep, getiteld «Piraterij van producten beschermd door rech-
ten van industriéle eigendom» is in oktober 1985 gepubliceerd door de
Staatsuitgeverij te ‘s-Gravenhage. De aanbevelingen van de werkgroep hebben
geleid tot het wetsvoorstel bestrijding namaakproducten, Tweede Kamer, 1989-1990,
21 641, nrs. 1 en volgende. De Wet «Bestrijding namaakproducten» is gepubliceerd
in Stb. 1992, 642 en in werking getreden op 1 december 1992.

Daamaast is overleg tussen de drie Beneluxlanden op gang gekomen over opname
van bepalingen betreffende namaakbestrijding in de eenvormige Beneluxwet op de
merken (BMW) en in de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen
(BTMW). Het Protocol houdende wijziging van de BMW is inmiddels vastgesteld
op 2 december 1992. Het onderhavige Protocol houdende wijziging van de BTMW
bevat dezelfde mogelijkheden tot bestrijding van namaak als het bovengenoemde
wijzigingsprotocol van de BMW. Het Protocol zal wat betreft de namaakbestrijding
leiden tot wijziging van artikel 14 en de opneming van een nieuw artikel 14bis.

In de eerste plaats krijgt de houder van het uitsluitend recht in artikel 14 de mogelijk-
heid naast of in plaats van schadevergoeding een vordering tot het afdragen van
onrechtmatig genoten winst in te stellen. In de tweede plaats krijgt de houder van het
uitsluitend recht door artikel 14bis de bevoegdheid roerende zaken, waarmee de
inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of roerende en onroerende zaken die bij de pro-
ductie van die inbreukmakende zaken zijn gebruikt, als zijn eigendom op te vorde-
ren dan wel de vernietiging of onbruikbaarmaking van deze zaken te vorderen.
Tevens kan de houder gelden opvorderen waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkre-
gen als gevolg van de inbreuk. In de derde plaats kan de houder van het uitsluitend
recht vorderen dat de inbreukmaker informatie verstrekt over de herkomst van de
zaken waarmee de inbreuk is gepleegd. ’

3. De bevoegdheden van de licentiehouder

Het vastgestelde Protocol houdende wijziging van de BMW geeft de merklicentie-
houder in de eerste plaats het recht zich te voegen in door de houder van het uitslui-
tend recht aangespannen inbreukprocedures, om rechtstreeks door hem geleden
schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door gedaagde genoten
winst toe te laten wijzen (artikel 1ID). In de tweede plaats wordt het voor de licen-
tichouder mogelijk roerende zaken waarmee inbreuk is gepleegd en zaken die zijn
gebruikt bij de productie van de inbreukmakende zaken, als zijn eigendom op te vor-
deren.
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Ook gelden die zijn verkregen als gevolg van de inbreuk kan hij opvorderen. De
licentiehouder kan deze bevoegdheden uitoefenen mits hij daartoe toestemming heeft
verkregen van de houder van het merkrecht (artikel 13bis), onder 4). In het licht van
deze wijzigingen ligt het voor de hand de licentichouder van het recht op een teke-
ning of model dezelfde bevoegdheden toe te kennen als de licentichouder van een
merkrecht. Het gaat hier immers om vergelijkbare rechten.

In de gewijzigde BTMW komt de zelfstandige bevoegdheid om de in de artikelen 14,
onder 2 en 3, en 14bis, onder 1, genoemde vorderingen tot schadevergoeding,
afdracht van door gedaagde genoten winst en opeising van (on)roerende zaken en
gelden, in te stellen, toe aan de licentiehouder als hij daartoe toestemming heeft ver- .
kregen van de houder van het uvitsluitend recht.

De wijzigingen in bevoegdheden toekomende aan de licentiehouder, staan in nauw
verband met de nieuwe mogelijkheden om de strijd tegen de namaak van beschermde
producten te verbeteren. De licentiehouder wordt nu immers de gelegenheid gegeven
zijn eigen vorderingen tegen de inbreukmaker in te stellen en binnen zijn eigen licen-
tiegebied zelfstandig op te treden tegen namaak van beschermde producten.

4. De invoering van een termijn van respijt

Mede onder invioed van internationale ontwikkelingen op het gebied van de be-
scherming van tekeningen of modellen en verzoeken van belanghebbenden, hebben
de Regeringen van de drie Beneluxlanden besloten bij de onderhavige wijziging van
de BTMW een termijn van respijt in te voeren. Een termijn van respijt betekent dat
de nicuwheid van een depot van een tekening of model niet wordt aangetast door de
bekendheid van de tekening of het model in belanghebbende kring van nijverheid of
handel binnen een bepaalde periode voorafgaand aan de datum van een depot of de
datum van voorrang. De bekendheid moet een gevolg zijn van het handelen van de
deposant of van een derde die de tekening of het model aan de deposant heeft ont-
leend. Een termijn van respijt betekent echter niet dat door het enkele openbaarma-‘
ken er een vermoeden van een recht op het uiterlijk van het voortbrengsel ontstaat.
Het staat derden in principe vrij in de periode tot het depot, het uiterlijk van het
voortbrengsel te gebruiken, zonder dat de toekomstige deposant daar op grond van
de BTMW iets tegen kan ondernemen. Het blijft derhalve zaak voor de ontwerper om
het uiterlijk van het voortbrengsel zo snel mogelijk na de openbaarmaking te depo-
neren. Het beginsel van een termijn van respijt vormt slechts een uitzondering op de
in het tekeningen- of modellenrecht gangbare regel dat het uiterlijk van een voort-
brengsel op het moment van deponering niet bekend mag zijn in belanghebbende
kringen.
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In het voorstel voor een verordening betreffende de juridische bescherming van
modellen van nijverheid van de Europese Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 3 december 1993, is in artikel 8 een termijn van respijt van
twaalf maanden opgenomen. In het voorstel voor een richtlijn (artikel 6) is in een
bepaling van gelijke strekking voorzien.

Bij besprekingen over de wijziging van de Overeenkomst van ‘s-Gravenhage betref- .
fende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid (Trb. 1963,
88) is de termijn van respijt eveneens ter sprake gekomen. Het Internationaal Bureau
van de World Intellectual Property Organisation (WIPO) achtte deze overeenkomst
echter niet de juiste plaats voor het opnemen van een termijn van respijt, onder
andere omdat de Overeenkomst slechts betrekking heeft op de procedure van het
depot en niet op de bescherming van de tekening of het model. Het Internationaal
Bureau pleitte voor opneming van de termijn van respijt in eerste instantie in natio-
naal recht en vervolgens in verdragen ter harmonisatie van het materiéle tekeningen-
of modellenrecht.

Belanghebbenden, vooral zij die werkzaam zijn in modegevoelige industrieén, heb-
ben de wens geuit tekeningen of modellen uit te kunnen testen voordat tot depone-
ring wordt overgegaan. Deze mogelijkheid zou voor de betreffende industrietak tot
een aanzienlijke kostenbesparing kunnen leiden, omdat in dat geval alleen de suc-
cesvolle tekeningen of modellen gedeponeerd hoeven te worden en niet, zoals nu
zekerheidshalve gebeurt, ook al die tekeningen of modellen die wellicht nooit in
belangrijke mate commercieel gebruikt zullen worden door de deposant.

Om te voorkomen dat de nieuwheid van de tekening of het model in bovengenoemd
geval reeds is aangetast voordat wordt gedeponeerd, kan een termijn van respijt of
een zogenaamde tentoonstellingsprioriteit worden ingevoerd. Na overleg tussen de
drie Beneluxlanden is besloten voor een termijn van respijt te kiezen. Naast boven-
genoemde internationale ontwikkelingen hebben de volgende redenen een rol ge-
speeld bij de keuze. In de eerste plaats brengt een termijn van respijt geen extra admi-
nistratieve handelingen met zich mee. Wordt gekozen voor een tentoonstellings-
prioriteit dan dienen de overheden van de Beneluxlanden tentoonstellingen te erken-
nen als plaats waar tekeningen of modellen bekend mogen worden gemaakt zonder
dat dit ten koste gaat van de nieuwheid van de tekening of het model. In de tweede
plaats zouden ondernemingen in het geval van een tentoonstellingsprioriteit gebon-
den zijn aan bekendmaking op erkende tentoonstellingen. Een termijn van respijt
geeft de ondernemer de vrijheid zijn tekeningen of modellen waar dan ook uit te tes-
ten.
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De invoering van een termijn van respijt houdt niet direct verband met de bestrijding
van namaak van door het tekeningen- of modellenrecht beschermde produkten. Toch
wordt de invoering van een termijn van respijt in deze wetswijziging opgenomen,
omdat deze regel eenvoudig in de bestaande wet kan worden geimplementeerd zon-
der dat verdere aanpassingen van de wet noodzakelijk zijn. Bovendien is het begin-

sel van de termijn van respijt in belanghebbende kringen in de Beneluxlanden niet
omstreden. :
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Artikelsgewijze toelichting
M (94) 4, Bijlage 2

Artikel 1

A. Artikel 4bis is een nieuwe bepaling in de BTMW en vormt een uitzondering op
artikel 4, onder 1, van de BTMW. De bepaling geeft een deposant de mogelijk-
heid voor deponering zijn model of tekening openbaar te maken, zonder daarbij
de mogelijkheid van verkrijging van een modelrecht te verspelen. Door open-
baarmaking is immers de kans aanwezig dat de tekening of het model feitelijk
bekend wordt in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het
Beneluxgebied. Deze bekendheid tast de nieuwheid echter niet aan, indien de
bekendmaking van het voortbrengsel geschiedt door de deposant zelf of door een
derde die zijn kennis omtrent het voortbrengsel direct of indirect aan de deposant
heeft ontleend. De derde die het voortbrengsel openbaar maakt, kan dit met toe-
stemming van de deposant hebben gedaan. De derde kan echter ook een persoon
betreffen die tegen de wil van de deposant kennis omtrent het voortbrengsel heeft
verkregen en aldus zonder toestemming van de deposant het voortbrengsel open-
baar maakt. Ook van een dergelijke openbaarmaking mag de deposant geen
nadeel ondervinden.

De nieuwheid van het gedeponeerde voortbrengsel wordt wel aangetast, indien
een derde, die eenzelfde voortbrengsel onafhankelijk van de deposant heeft ont-
wikkeld, dit voortbrengsel véar de deponering openbaar heeft gemaakt.

Alleen bekendmakingen die plaatsvinden binnen twaalf maanden voorafgaand

aan de datum van depot of de datum van voorrang, vallen onder de uitzondering

van deze bepaling. Het voortbrengsel dat binnen de periode van twaalf maanden
bekend is geworden, moet hetzelfde uiterlijk vertonen als de tekening of het .
model dat uiteindelijk wordt gedeponeerd dan wel mag daarmee slechts onder-
geschikte verschillen vertonen.
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B.

In de huidige BTMW heeft de licentiechouder geen zeifstandige bevoegdheid om
schadevergoeding te vorderen van een persoon die inbreuk maakt op het uitslui-
tend recht van de houder. In de gewijzigde tekst van artikel 13, onder 4, krijgt de
licentiehouder de bevoegdheid zich te voegen in een procedure die de houder van
het uitsluitend recht op grond van artikel 14, onder 2 of 3, heeft aangespannen.
De licentiehouder krijgt hierdoor de mogelijkheid vorderingen tot schadevergoe-
ding en tot het afdragen van een evenredig deel van de door de inbreukmaker
onrechtmatig genoten winst in te stellen. De licentiehouder krijgt op grond van
deze bepaling echter ook de bevoegdheid geheel zelfstandig de vorderingen van
artikel 14, onder 2 en 3, in te stellen, mits de houder van het uitsluitend recht
hiervoor toestemming aan de licentiechouder heeft verleend.

. Artikel 14, onder 3, biedt de houder van het uitsluitend recht de mogelijkheid een

vordering tot schadevergoeding en een vordering tot afdracht van onrechtmatig
genoten winst cumulatief in te stellen. De vordering tot winstafdracht kan ook
worden ingesteld in plaats van een vordering tot schadevergoeding. In het geval
van een vordering tot schadevergoeding dient de houder van het uitsluitend recht
zijn eigen schade te bewijzen. Dit kan in de praktijk problemen opleveren daar
er gevallen denkbaar zijn dat de houder geen direct aantoonbare schade heeft. In
een dergelijk geval kan het eenvoudiger zijn vast te stellen welk voordeel de
inbreukmaker heeft genoten door zijn onrechtmatig handelen. Daarbij wordt niet
van de houder van het uitsluitend recht gevorderd het genoten voordeel aan te
tonen, want de houder kan tevens vorderen dat de inbreukmaker rekening en
verantwoording aflegt omtrent zijn onrechtmatig genoten voordeel. Deze vorde-
ring gaat in het algemeen verder dan hetgeen in civielrechtelijke procedures is
toegestaan. De reden voor deze afwijking is dat het onredelijk wordt geacht dat
de pleger van een moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling
baat trekt uit zijn onrechtmatig handelen. De rechter dient de vordering van de
houder tot het afdragen van de onrechtmatig genoten winst af te wijzen, indien
de inbreuk niet te kwader trouw heeft plaatsgevonden of de omstandigheden van
het geval daartoe aanleiding geven.

Bij het indienen van zowel een vordering tot schadevergoeding als een vordering
tot afdracht van onrechtmatig genoten winst, is het ter beoordeling van de rech-
ter in welke mate hij de vorderingen zal toewijzen.

De houder van het uitsluitend recht kan volgens artikel 14, onder 4, namens de
licentiehouder een vordering tot schadevergoeding en/of een vordering tot het
afdragen van genoten winst instellen. Deze bepaling laat onverlet de bevoegd-
heid van de licentiechouder om zich op grond van artikel 13, onder 4, in een pro-
cedure te voegen of zelfstandig een procedure op te starten.
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D. Om de positie van de houder van een uitsluitend recht ten opzichte van de moed-
willige inbreukmaker verder te versterken, zijn in artikel 14bis enkele rechts-
middelen opgenomen die de houder in staat stellen zaken en gelden die verband
houden met de inbreuk op te vorderen, zaken te vernietigen of onbruikbaar te
maken.

In artikel 14bis, onder 1, wordt de houder in de eerste plaats de mogelijkheid
geboden roerende zaken waarmee inbreuk wordt gepleegd als zijn eigendom op
te vorderen. Door deze vorderingen tezamen met vorderingen tot beslaglegging
in te stellen, kan worden voorkomen dat inbreukmakende zaken in het verkeer
worden gebracht. De opvordering van inbreukmakende zaken is beperkt tot roe-
rende zaken. De kans dat onroerende zaken na een geconstateerde inbreuk in het
verkeer gebracht worden, is te verwaarlozen. In de tweede plaats kan de houder
zaken als zijn eigendom opvorderen die gebruikt zijn bij de productie van de
inbreukmakende zaken. De houder van het uitsluitend recht kan op deze manier
voorkomen dat de inbreukmaker voortgaat met de vervaardiging van inbreuk-
makende zaken. De vordering betreffende de produktiemiddelen kan zowel
betrekking hebben op roerende als onroerende zaken.

In de derde plaats zal de houder van het uitsluitend recht gelden op kunnen vor-
deren, waarvan aannemelijk is dat zij als gevolg van de inbreuk zijn verkregen.
Bij de beoordeling van deze vordering zal de rechter naar verwachting rekening
houden met hetgeen de houder reeds heeft gevorderd op grond van artikel 14,
onder 2 en 3.

Vorderingen die worden ingesteld op grond van artikel 14bis, onder 1, worden
afgewezen indien niet te kwader trouw inbreuk is gemaakt op het uitsluitend
recht op een tekening of model. De ingrijpende rechtsmiddelen van artikel 14bis,
onder 1, zijn in dergelijke gevallen niet te rechtvaardigen.

De vorderingen die de houder op grond van artikel 14bis, onder 1, kan instellen,
zullen in de meeste gevallen worden gecombineerd met het nationale beslag-
recht, waarnaar in artikel 14bis, onder 2, wordt verwezen, omdat pas door de te
volgen beslagleggingsprocedure de zaken en gelden in eigendom van de houder
van het uitsluitend recht of de licentiehouder terecht zullen komen. Nationaal
recht is van toepassing daar er in de Benelux op dit gebied geen uniform recht
bestaat.

Artikel 14bis, onder 3, geeft de rechter de mogelijkheid om aan het bevel tot
afgifte op grond van artikel 14bis, onder 1, de voorwaarde te verbinden dat de
eiser een bepaalde vergoeding betaalt. Deze bepaling stelt de rechter in staat om
in voorkomende gevallen een onredelijke bevoordeling van de eiser en benade-
ling van de gedaagde te corrigeren. Van onredelijkheid zou sprake kunnen zijn in
het geval dat de waarde van de af te geven zaken onevenredig hoog is in verhou-
ding tot het belang van de eiser bij de afgifte ervan.
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De inhoud van artikel 14bis, onder 4, geeft de licentichouder de mogelijkheid
zelfstandig een procedure te starten. De licentichouder kan in deze procedure de
in artikel 14bis, onder 1, genoemde vorderingen tegen een inbreukmaker instel-
len voor zover deze vorderingen strekken tot bescherming van rechten waarvan
de uitoefening hem bij licentie-overeenkomst is toegestaan. Voordat de licentie-
houder zelfstandig kan optreden, dient hij daartoe toestemming van de houder
van het uitsluitend recht te hebben verkregen.

Artikel 14bis, onder 5, is bedoeld om de houder van het uitsluitend recht in staat

te stellen eerdere schakels in de keten van productie en distributie van inbreuk-
makende zaken te achterhalen. Een meer effectieve namaakbestrijding zal hier- ‘
door mogelijk worden. De houder kan vorderen dat een inbreukmaker al hetgeen

hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee inbreuk werd
gepleegd, bekend te maken en alle daarop betrekking hebbende gegevens te ver-
strekken.

Artikel I

Door opneming van deze overgangsbepaling in het Protocol blijft de werking van
artikel 4bis van de eenvormige wet beperkt tot voortbrengselen die na de inwerking-
treding van het Protocol feitelijk bekend zijn geworden in de belanghebbende kring
van nijverheid of handel van het Beneluxgebied. Voor de inwerkingtreding van het
Protocol leidde de feitelijke bekendheid van het uiterlijk van een voortbrengsel,
voorafgaand aan deponering daarvan, er toe dat dit latere depot aantastbaar was
wegens het ontbreken van nieuwheid. Er zou een situatie van rechtsonzekerheid
ontstaan als een derde die zijn kennis omtrent het voortbrengsel aan de latere depo-
sant heeft ontleend, plotsklaps na de inwerkingtreding van het Protocol geconfron-
teerd zou kunnen worden met een modelrecht, terwijl hij zich reeds moeite heeft
getroost om het voortbrengsel op de markt te brengen. De derde mocht immers in de
veronderstelling verkeren dat het uitertijk van het voortbrengsel zich door de open-
baarmaking in het publiek domein bevond. Het is daarom onwenselijk als vanaf het
moment van inwerkingtreding van het Protocol een beroep mogelijk zou zijn op arti-
kel 4bis van de eenvormige wet voor voortbrengselen die voor de inwerkingtreding
van het Protocol feitelijk bekend zijn geworden. Om een periode van rechtsonzeker-
heid te vermijden, is onderhavige bepaling opgenomen.

Artikel IIT
Teneinde elk misverstand te vermijden, bevestigt Artikel IIT de bevoegdheid van het

Benelux-Gerechtshof voor de uitlegging van de eenvormige wet zoals gewijzigd
door het Protocol.

“"Artikelen IVen V

Deze artikelen spreken voor zich.




