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VACATURES & ADVERTENTIES

Internationally operating
collective rights
management  organization

(CRMO) with its
headquarters in  Geneva,
Switzerland, is looking for a
full time Legal Adviser for
its Legal and Business
Department as of September
2013. The applicant shall have studied law with focus
on copyright in the Netherlands and shall have gained
some professional legal experience in the field of
copyright (audiovisual media).

MAGICOA

The Rights People

Locking for a Legal Adviser
copyright oriented

Donderdag 26 september
2013, Breukelen, 10:00 -
16:45 uur, 5 NOVA PO-
punten. Het gebruiken en
exploiteren van informatie
op het internet blijft in het
centrum van
maatschappelijke  aandacht
staan. Het speelveld is het
afgelopen jaar ingrijpend veranderd door nieuwe
Europese rechtspraak en digitale ontwikkelingen
roepen nieuwe juridische vragen op. Tijdens de Dag
van IE en Internet is aandacht voor het auteursrecht, het
merkenrecht, de privacy en vrijheid van meningsuiting,
en handhaving van bestaande IE-rechten.

Dag van IE
en Internet 2013

i

Ter versterking van de
octrooipraktijk van de unit
Intellectual Property, Media
& Technology zijn wij op
zoek naar een gedreven

Hogan
Lovells

ZOEKT advocaat-stagiaire. Wij
ADVOCAAT-STAGIAIREIE = zoeken een  talentvolle
(OCTROOIPRAKTIIK) teamspeler met interesse in

techniek, die beschikt over
een gezonde dosis ambitie en zich wil ontplooien
binnen een internationale omgeving.

Patently Outdated:
Patents in the Post-industrial

An economy of services
largely dominates our world
today, but no patent system
is available to support it. All
signs point increasingly to
evidence that in almost all
countries—and as enshrined
in the TRIPS Agreement—
patent rules and procedures
are seriously handicapped in their incapacity to respond
to current economic reality.

SEMINAR 2 oktober 2013, Utrecht.

by Nuno Pires
de Carvalho

@ wolters Kluwer [

Deelname levert 2 NOVA

Het Europese ,
- .| PO-punten  op, ¢n 1
EenheldSOCtI‘OOl exemplaar van de bl_]
2 oktober 2013 Uitgeverij Boek9 te
o g Uirecht verschijnen  Wettenbundel
"""" e 5 Octrooirecht met alle
C I E R + | relevante regelgeving.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

Wapperverbod: geen inbreuk op '"look and feel” en
op broncode Expandicon-effect

IEPT20130709, Hof Den Bosch, Betsoft v Bubble
Auteursrecht. IPR. Wapperverbod. Zowel in verband
met de bevoegdheid en toepasselijk recht als in verband
met toewijsbaarheid van vordering (wapperverbod)
dient een voldoende objectief te rechtvaardigen vrees te
bestaan dat Betsoft in Nederland dan wel tegenover in
Nederland gevestigde relaties van Bubble ongeoorloofd
zal gaan wapperen. Deze vrees is aanwezig, nu van
inbreuk op de "look and feel" van "Expandicon"- effect
of op achterliggende broncode daarvan geen sprake is.
Bovendien lijkt Betsoft bereid te wapperen, terwijl zij
weet dat van auteursrecht noch inbreuk sprake is.

Berekening van aan auteur van lesmethode Geobas4
toekomende vergoeding

IEPT20130702, Hof Arnhem-Leeuwarden, Wolters
Noordhoff - Lesmethode

Auteursrecht. Uitleg auteursovereenkomst hoofdauteur
van aardrijkskundemethode Geobas4 en schoolboeken-
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uitgeverij. Berekening van aan appellant toekomende
afkoopsom. Hof bekijkt per onderdeel van afgesproken
vergoeding of appellant als hoofdauteur c.q. lesauteur
recht heeft op volledige vergoeding dan wel een deel
daarvan. Hoogte vergoeding is afhankelijk van
behaalde netto-omzet. Nu uitgeverij niet eens is met
berekening van te verwachten netto-omzet en het op
haar weg ligt om hieromtrent meerdere gegevens te
verstrekken, wordt zij in gelegenheid gesteld een
uitgebreid, met onderliggende bewijsstukken, gestaafde
berekening in het geding te brengen.

Overeenkomsten met uitgever Emryss rechtsgeldig
ontbonden per 30 maart 2010

IEPT20130724, Rb Amsterdam, Emryss
Auteursrecht. Emryss niet geslaagd in levering bewijs
dat tussen eiser en Emryss overeenkomst tot stand is
gekomen, op grond waarvan eiser gehouden is werk
"Plants" uit te doen geven door Emryss. Gevorderde
verklaring voor recht dat alle tussen eiser en Emryss
bestaande overeenkomsten per 30 maart 2010
rechtsgeldig zijn ontbonden wordt toegewezen, nu geen
bewijs van tegenvordering van Emryss is geleverd. Nu
recht om na ontbinding van de overeenkomst werken
van eiser te herdrukken niet ontleend kan worden aan
overeenkomst, heeft Emryss inbreuk gemaakt op
auteursrecht van eiser en zodoende onrechtmatig
gehandeld.

(Met dank aan Marie José Spit, Bousie Advocaten).

Merkenrecht

Verwarringsgevaar met ALP LIFT-merken van
voormalig distributeur

IEPT20130628, Rb Midden-Nederland, Alp Lift v
Bocker

ALPIT

Merkenrecht. Misleidende
mededelingen. Voormalige
distributiereclatie. ALP LIFT-
merken zijn vooralsnog geldig,
nu voorganger van Alp Lift
toestemming van Bocker heeft
gekregen voor deponeren van
merken zodat deze niet te
trouw zijn verricht en niet voldoende

kwader
aannemelijk is geworden dat merken ten tijde van

deponeren algemeen bekende merken waren.
Verwarringsgevaar tussen logo met woorden ALP en
LIFT van Bocker en woordmerk ALP LIFT. Geen
misbruik van bevoegdheid, strijd met redelijk- en
billijkheid of onrechtmatig handelen door Alp Lift door
zich te beroepen op haar merkrechten. Onrechtmatige
uitingen van Bdcker, waarin wordt gesuggereerd dat
onder de naam ALP LIFT verkochte liften en
hoogwerkers voortaan enkel door Bocker zullen
worden verkocht, althans dat activiteiten van Alp Lift
in Nederland zullen worden voortgezet door Bocker.

(Met dank aan Iris Jansen, Van Benthem & Keulen).

Verklaring t.a.v. voor gedaagde kenbare informatie
omtrent namaak GUHL producten

IEPT20130724, Rb Den Haag, Kao

Merkenrecht. Inbreuk op GUHL-merken: eerdere
ongeclausuleerde erkenning door gedaagde van inbreuk
(o.a. in onthoudingsverklaring) en gebrek aan enige
onderbouwde betwisting. Gevorderde verklaring van
gedaagde t.a.v. voor hem kenbare informatie omtrent
namaak GUHL producten op straffe van dwangsom
toegewezen. Onvoldoende aanknopingspunten voor
begroting schade (en winstafdracht), zodat wordt
verwezen naar schadestaatprocedure.

(Met dank aan Nils Winthagen, Klos Morel Vos &

Schaap).

Geen merkinbreuk: gebruik "Kettle Cooked" verwijst
naar bereidingswijze

IEPT20130730, Rb Den Haag, Kettle Foods v
Intersnack

Merkenrecht. Grens-
overschrijdende bevoegd-heid
ter zake wvan in Duitsland
gevestigde gedaagden op grond
van artikel 6 EEX-Vo. Bjj
gebrek aan enig
marktonderzoek waar
bekendheid van KETTLE-
merken uit zou kunnen volgen,
; S afwijzing beroep op artikel
2. 20(1)(c) BVIE. Geen merkinbreuk door gebruik van
woorden "Kettle Cooked" op nieuwe verpakking CHIO
Chips, nu sprake is van situatie als beschreven in artikel
2.23(1)(b) BVIE. Intersnack maakt namelijk naar
voorlopig oordeel gebruik van woorden “Kettle
Cooked” in economisch verkeer om een bepaalde
bereidingswijze, een kenmerk van door haar
aangeboden waren, kenbaar te maken en zij doet dat
bovendien volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en
handel.
(Met dank aan Michiel Rijsdijk, Arnold +Siedsma).
Verwarringsgevaar tussen Connect en ConAct
merken en handelsnamen
IEPT20130723. Rb Gelderland, Connect v ConAct
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Verwarringsgevaar
tussen merk Connect en tekens ConAct en ConAct
Uitzendbureau: identieke (uitzend)diensten en dezelfde
totaalindruk.  Tevens  verwarringsgevaar  tussen
handelsnamen Connect Uitzendbureau & Connect
Technisch Uitzendbureau en ConAct & ConAct
Uitzendbureau: aard ondernemingen zeer nauw
verwant, ondernemingen op relatief korte afstand van
elkaar en beiden actief door heel Nederland.
Domeinnaam uzbconact.nl ook in strijd met artikel 5
Hnw, nu deze als handelsnaam kan worden aangemerkt
(want identieck aan genoemde handelsnamen van
ConAct) en op deze website informatie wordt verstrekt
over aangeboden uitzenddiensten.
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Merkenrecht (Gerecht EU)

Verwarringsgevaar tussen ALOHA 100% NATURAL
en ALOA voor bier en frisdrank

IEPT20130703, GEU, Warsteiner Brauerei Haus
Cramer v BHIM

Merkenrecht. Beroep tegen toewijzing van opposite
tegen beeldmerk met woordelementen “ALOHA 100%
NATURAL” voor waren van klasse 32 op grond van
nationale woordmerk “ALOA” voor waren van klasse
32. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van
verwarringsgevaar  tussen het beeldmerk met
woordelementen “ALOHA 100% NATURAL” en het
woordmerk “ALOA,” voor bier, frisdranken en water.
Er is een zekere mate van visuele overeenstemming, en
een verhoogde mate van fonetische overeenstemming.
Het inroepen van nationale rechtspraak aan de zijde van
de aanvrager (Warsteiner) kan hier niet aan afdoen,
aangezien het communautaire merkenrecht een
autonoom systeem is.

Verwarringsgevaar tussen drie beeldmerken van
LIBERTE en ouder merk LIBERTAD
IEPT20130703, GEU, GRE v BHIM

Merkenrecht. Drie  oppositie-
zaken. Beroep tegen toewijzing
van opposities tegen beeldmerk
met woordelementen “LIBERTE
brunes” voor waren van klassen
25, 30 en 34, en tegen
kleurenbeeldmerken bevattende
tegen blauwe en tegen rode achtergrond, de
woordbestanddelen “LIBERTE american blend” voor
waren van  klasse 34, op grond van
gemeenschapswoord- en beeldmerken “LA
LIBERTAD” voor waren van klassen 14 en 34. Het
beroep wordt in alle drie de zaken afgewezen om
dezelfde redenen. Het BHIM meent dat een beperkt
onderscheidend vermogen van een ouder merk alsnog
tot verwarringsgevaar kan leiden, doordat de tekens en
de waren overeenstemmen.

Aanwezigheid van kamerlid in beide kamers van
beroep leidt tot nietigverklaring van besluit
IEPT20130703, GEU, Cyvtochroma Development v
BHIM

Merkenrecht. Procesrecht. Beroep tegen gedeeltelijke
toewijzing van  oppositie  tegen  woordmerk
“ALPHAREN” voor waren van klasse 5 op grond van
nationale woordmerken “ALPHA D3” voor waren van
klasse 5. Het beroep wordt toegewezen, en de
beslissing van de eerste kamer van beroep van het
BHIM wordt vernietigd. Met zijn eerste middel stelt
Cytochroma dat het BHIM in overtreding was (van
Verordening nr. 216/96), aangezien een van de leden
van de tweede kamer van beroep ook in de eerste
kamer van beroep aanwezig was, en dus deel heeft
genomen in het maken van het besluit. Bovendien was
zij de rapporteur voor beide beslissingen. Op grond

hiervan moet de beslissing worden vernietigd. Het
BHIM heeft vervolgens wel alsnog de andere
aangevoerde middelen onderzocht, maar die middelen
slagen niet. Grieven geuit op redenen die zijn
opgenomen in een besluit voor de volledigheid kunnen
niet leiden tot de nietigverklaring van dit besluit en zijn
daarom niet effectief.

Eerste kamer van beroep BHIM heeft bevoegdheid
overschreden door opnieuw te toetsen

IEPT20130703. GEU, Airbus v BHIM

Merkenrecht. Procesrecht. Beroep tegen gedeeltelijke
weigering om woordmerk “NEO” in te schrijven voor
waren en diensten van klassen 7, 12 en 39. Het beroep
wordt gedeeltelijk toegewezen, en voor het overige
verworpen. De beslissing wordt vernietigd voor zover
daarbij is vastgesteld dat het aangevraagde merk (NEO)
beschrijvend van aard is en elk onderscheidend
vermogen mist, wat de diensten van klasse 39 betreft.
De kamer van beroep heeft bij het vaststellen van het
voorgenoemde feit (dat het merk onderscheidend
vermogen mist) haar bevoegdheid overscheden doordat
zij de gemeenschapsmerkaanvraag opnieuw aan de
absolute weigeringsgronden heeft getoetst.

Euro-symbool komt als monetair teken bescherming
toe, en mag niet worden nagebootst

IEPT20130710, GEU, Kreyvenberg v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen
nietigverklaring van beeldmerk
met woordbestanddelen
“MEMBER OF €e euro
experts”, voor waren van de
klassen 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42,
44 en 45. Het beroep wordt
verworpen. Het euro-symbool kan niet van de
toepassingssfeer van artikel 7, lid 1, sub i, van
verordening nr. 207/2009 worden uitgesloten wegens
het enkele feit dat het een “monetair teken” is. Voorts
staat de mededeling betreffende het gebruik van het
euro-symbool niet toe dat het euro-symbool als merk of
als bestanddeel van een merk wordt weergegeven of
nagebootst.

euroexperts

Verwarringsgevaar tussen SCULPTRA en CULTRA
voor o.a. apparatuur voor cosmetische doeleinden
IEPT20130711, GEU, Aventis Pharmaceuticals v
BHIM

Merkenrecht. Beroep tegen afwijzing oppositie tegen
beeldmerk met woordelement “CULTRA” voor waren
van klasse 10 op grond van nationale woordmerken
“SCULPTRA” voor waren en diensten van klassen 5,
10 en 44. Het beroep wordt gedeeltelijk toegewezen en
voor het overige verworpen. Het Gerecht oordeelt dat
de eerste kamer van beroep ten onrechte heeft
geoordeeld dat de tekens slechts beperkt fonetisch
vergelijkbaar zijn, en conceptueel verschillen. Er is
volgens het Gerecht een grote mate van
overeenstemming tussen de tekens en sprake van
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identieke c.q. soortgelijke waren en diensten. Als
gevolg is er sprake van verwarringsgevaar.

Onjuiste beoordeling van vergelijkbare diensten heeft
geen effect op rechtmatigheid van beslissing
IEPT20130711, GEU, Metropolis Inmobiliarias y
Restauraciones v BHIM

Merkenrecht. Beroep tegen afwijzing oppositie tegen
beeldmerk in kleur met woord “METRO” voor
diensten van klasse 36 op grond van
Gemeenschapsbeeldmerk in  kleur met woord
“GRUPOMETROPOLIS” voor diensten van klasse 36.
Het beroep wordt afgewezen. Het feit dat de kamer van
beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat er sprake
is van een gelijkenis tussen de betrokken diensten heeft
geen invloed op de rechtmatigheid van het bestreden
besluit. Het besluit is rechtmatig, en het middel wordt
afgewezen. Het beroep op artikel 6 van het EVRM
faalt.

Rode vetereinden hebben geen onderscheidend

vermogen; merkaanvraag afgewezen

IEPT20130711, GEU, Think Schuhwerk v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen
weigering inschrijving van

~\;iff_‘. \ merk dat  bescherming

) \

BL%\ beoogt van rode

\ \ u‘_“\m P

\ ) veteruiteinden voor

\ .

| A ~ schoenen voor waren van
\ ) klasse 25. Het beroep wordt

- verworpen. Het Gerecht

oordeelt dat de eerste kamer
terecht tot de conclusie is gekomen dat er een gebrek is
aan onderscheidend vermogen. Het gebruikt dezelfde
criteria als bij woord-of beeldmerken, en komt tot de
conclusie dat de rode uiteinden van veters als merk
onderscheidend vermogen mist. Ook oordeelt het
Gerecht dat verzoekster niet heeft kunnen aantonen dat
het merk op significante wijze afwijkt van de normen
of gebruiken in de relevante sector.

Bevestigd dat merkaanvraag van SA.PAR. te kwader
trouw geschiedde

IEPT20130711, GEU, SA.PAR. v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen nietigverklaring van
woordmerk “GRUPPO SALINI” voor diensten van
klassen 36, 37 en 42. Het beroep wordt verworpen.
Verzoekster was bij indiening van de merkaanvraag te
kwader trouw, en geen van haar argumenten kan
afdoen aan deze conclusie.

Handelsnaamrecht
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Sweet
Things en Sweet Things!

IEPT20130710, Rb Noord-Holland, Sweet Things v
M&D Pastries

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Gebruik van Sweet
Things! als handelsnaam, vanwege website onder

domeinnaam sweet-things.nl en inhoud van informatie
daarop over Sweet Things!. Verwarringsgevaar tussen
handelsnamen Sweet Things en Sweet Things!:
nagenoeg identiecke namen, dezelfde aard van beide
ondernemingen en beide partijen zijn niet geboden aan
plaats van vestiging. Voldoende belang bij gevorderde
overdracht van domeinnaam, nu resultaten van
zoekopdracht met zoekterm ‘sweet things’ op internet,
als eerste twee treffers direct onder elkaar oplevert
onderneming van eiseres en onderneming van
gedaagden. Nietigverklaring van Beneluxmerkdepot
voor beeldmerk "Sweet Things!", nu deze te kwader
trouw is verricht.

(Met dank aan Roel Dolk, Van Doorne).

Octrooirecht

Memo Rijkswaterstaat uit 1999 openbaart kenmerken
octrooi voor brandbluspost

IEPT20130731, Rb Den Haag, Rijkswaterstaat v
Doebros

Octrooirecht. Procesrecht. Schorsing i.v.m. lopende
oppositieprocedure bij EOB niet opportuun, nu in
onderhavige procedure conclusies als verleend nog ter
beoordeling liggen en in oppositieprocedure niet meer.
Conclusie 1 van octrooi voor "fire extinguishing post"
niet inventief en niet nieuw: alle kenmerken terug te
vinden in memo van Rijkswaterstaat van 10 mei 1999,
althans zijn daaruit zonder inventieve gedachte terug te
vinden. Proceskosten niet begroot volgens artikel
1019h Rv: niet gesteld dat jegens Rijkswaterstaat
sprake is van een concrete dreiging van
inbreukprocedure, zodat derhalve sprake is van zuivere
nietigheidsprocedure.

(Met dank aan Ewoud Caspers,
Vriesendorp & Gaade).

Octrooibureau

Zekerheidstelling: octrooirecht vormt vooralsnog geen
reéle verhaalsmogelijkheid

IEPT20130731. Rb Den Haag, MBI v Shimano
Octrooirecht. Procesrecht. Vonnis in incident. Gelet op
vestigingsplaats van MBI (Zuid-Korea) is zij in
beginsel op grond van artikel 224 Rv gehouden
zekerheid te stellen voor betaling van volledige
proceskosten en schadevergoeding. Niet vereist dat
blijkt dat MBI in Nederland geen verhaal biedt. MBI
niet geslaagd aan te tonen dat in Nederland verhaal
mogelijk is, nu zij niet heeft gesteld dat zij over andere
vermogensbestanddelen beschikt dan haar octrooirecht
en dit octrooirecht vooralsnog geen reéle
verhaalsmogelijkheid vormt, gelet op de voorhand niet
vast te stellen waarde daarvan.

(Met dank aan Klaas Bisschop, Hogan Lovells).
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Diversen

Onrechtmatige  publicaties inzake frauduleuze
activiteiten Stichting Addictioncare

IEPT20130711, Rb Qost-Brabant, Stichting
Addictioncare v Omroep Brabant

Publicatie. Onrechtmatige  publicaties  inzake

frauduleuze activiteiten en/of betalingsachterstanden
Stichting Addictioncare: Omroep Brabant heeft met de

publicatie van onjuiste en door onvolledigheid
misleidende gegevens van feitelijke aard onrechtmatig
gehandeld jegens Stichting Addictioncare.
Verwijdering  publicaties en  openbaarmaking
rectificaties.

Parodie tabaksreclame van Het Ketelhuis is

toegestaan
IEPT20130718, CBB, Het Ketelhuis
T EpeE Tabaksreclame. Poster van
Het Ketelhuis, waarop een
cirkel is afgebeeld die sterke
gelijkenis vertoont met logo
van "Lucky Strike"
sigaretten en shag, is niet
verboden: poster is geen
sluikreclame voor Lucky
Strike sigaretten en shag,
dan wel tabaksproducten in
algemeen. Met poster beoogt
e oo Het Ketelhuis juist reclame
te maken voor haar zelf en
Nederlandse film. Poster vormt een parodie op
tabaksreclame.

=
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B9 12450. Wim Maas (Deterink) en Bram van QOeffelt
(Patentwerk): Noot bij ToN/Cresco

“Wij menen dat het hof in kort geding en de rechtbank
in de bodemprocedure een onjuiste uitleg hebben
gegeven aan artikel 53 aanhef en onder b EOV. De
ratio van deze vrijstelling is immers het creéren van een
safe harbour voor onder meer plantenkwekers zodat zij
vrij van octrooiclaims “klassieke” veredelingsmethoden
kunnen toepassen. Dat kan alleen indien het
voortbrengsel die worden verkregen door toepassing
van deze “klassieke” veredelingsmethoden ook niets te
duchten hebben van octrooiclaims. Het volgen van deze
interpretatie betekent geenszins dat nieuwe en
inventieve voortbrengselen verkregen door andere niet-
beschermbare methoden ook niet langer voor
octrooibescherming in aanmerking zouden komen. De
uitzondering van artikel 53 aanhef en onder b EOV is
immers beperkt tot alleen werkwijzen tot het verkrijgen
van planten en dieren van wezenlijk biologische aard.”

Diversen

B9 12451. Teva wins UK appeal on Copaxone

Globes bericht: "Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
has chalked up a victory in the UK against Mylan Inc.,
after losing a court case in the US. The Court of Appeal
for England and Wales has found in favor of Teva,
upholding the validity of the asserted claims of its
Copaxone patent through May 2015. The court
dismissed the appeal by Mylan subsidiary Generics
[UK] Ltd.”

(Inclusief uitspraak van UK Court of Appeal).

B9 12452. Prejudiciéle vraag over het embedden van
andermans werk

Zaak C-348/13: BestWater International. Prejudiciéle
vraag Bundesgerichthof (Duitsland). Auteursrecht:
"Does the embedding, within one's own website, of
another person's work made available to the public on a
third-party website, in circumstances such as those in
the main proceedings, constitute communication to the
public within the meaning of Article 3(1) of Directive
2001/29/EC, even where that other person's work is not
thereby communicated to a new public and the
communication of the work does not use a specific
technical means which differs from that of the original
communication?"
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