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VACATURES & ADVERTENTIES

komst van de
Handhavingsrichtlijn (de
Richtlijn) heeft vanaf 29 april
2006 een grote invloed gehad
op het procederen in IE-
zaken in Nederland. [...] het
werd tijd dat alle
rechtsontwikkelingen  naar
aanleiding van de Richtlijn in
één handboek werden ondergebracht. Op deze manier
hopen de auteurs een duidelijk en compleet overzicht te
verschaffen van de post-Richtlijnjurisprudentie en bij te
dragen aan de eclkaar in snel tempo opvolgende
rechtsontwikkelingen op deze procesrechtelijke
onderwerpen, die zo belangrijk zijn voor de IE-praktijk.

I DLA PIPER

VACATURE

T8 De
De handhavings-
richtlijn
Handhaving

van IE-rechten
in Nederland

Voor het [P-team zoeken wij
een Merkagent. Een
specialist op het gebied van
het registreren en beheren
van merken. De Merkagent
is per merk op de hoogte
over de gang van zaken en
kan alle belangrijke
informatie en data
bijhouden. Waar nodig kan de Merkagent andere
advocaten (zowel nationaal als internationaal)
inschakelen als begeleiding bij onder andere voorlopige
weigeringen en opposities. De Merkagent is samen met
de partner verantwoordelijk voor de uitvoering van het
merkenbureau.

ERVAREN MERKAGENT
bigopportunities.nl

Vrijdag 29 november 2013
organiseert Sdu Juridische
Opleidingen voor de
vijftiende keer de Benelux
Merkendag: dé jaarlijkse
actualiteitendag  voor de

merkenrechtprofessionals.
Dit jaar wordt verder
uitgediept wanneer er precies
sprake is van merkgebruik. Zowel het gebruik van
merken in de offline als de online wereld zal hierbij aan
de orde...

Property Rights in Personal
Data. A European Perspective

Nieuw programma,
nieuwe sprekers!

15¢BENELUX

This important new book
defends the ground-breaking

proposal to  ‘propertise’
by Nadezhda personal data.
Purtom ‘Propertisation’ arguably

improves the position of a
data subject to exercise
control over his/her personal
data by creating more
effective tools of accountability and monitoring. It can
also be used, the author shows, to enforce existing data
protection rights as expressed in the EC Data Protection
Directive (1995), Council of Europe Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms (1945) and Convention No. 108 (1981).

@ wolters Kluwer
v s Buine

SEMINAR

2 oktober 2013, Utrecht.

Deelname levert 2 NOVA

Het Europese PO-punten op, ¢én 1
Eenheidsoctrooi | exemplaar van de  bij
2 oktober 2013 Uitgeverij Boek9 te
Utrecht verschijnen =~ Wettenbundel

e S Octrooirecht ~ met  alle
C I E R ';26 relevante regelgeving.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Merkenrecht

Inaanmerkingneming door BHIM van aanvullend
bewijs van normaal gebruik

1EPT20130926, HvJEU, Centrotherm v BHIM
Merkenrecht. Procesrecht. Vernietiging arrest van
Gerecht EU  betreffende  procedure  inzake
(gedeeltelijke) vervallenverklaring van
gemeenschapswoordmerk CENTROTHERM. Gerecht
EU heeft blijk gegeven van onjuiste rechtsopvatting
door in bestreden arrest te oordelen dat in een situatie
waarin wel degelijk bewijzen van gebruik van merk
zijn overgelegd binnen gestelde termijn, overlegging
van aanvullend bewijs, nadat die termijn is verstreken,
hoe dan ook is uitgesloten, zodat BHIM
vervallenverklaring van het merk dient uit te spreken
indien aanvankelijk overgelegde bewijzen niet volstaan
als bewijs dat om het om een normaal gebruik ging.
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Interveniérende partij kan verzoek tot vernietiging of
wijziging van BHIM beslissing indienen
IEPT20130926, HvJEU, Centrotherm v BHIM - 2
Merkenrecht. Procesrecht. Hogere voorziening wordt
afgewezen. Centrotherm had in haar hoedanigheid van
interveniérende partij in procedure tot gedeeltelijke
vernietiging van litigieuze beslissing die door
centrotherm Clean Solutions bij Gerecht is ingesteld,
een eventueel verzoek tot vernietiging of wijziging van
deze beslissing kunnen indienen en in dat kader
middelen en conlusies kunnen voordragen. Dit heeft
Centrotherm echter nagelaten.

Geen toestemming voor gebruik van RE AUDIO-
merken voor luidsprekers voor auto's

IEPT20130916, Rb Den Haag, CHPW

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Spoedeisend belang.
Inbreuk op RE AUDIO-merken: geen toestemming van
merkhouder en  gebruik  van  gelijke cq.
overeenstemmende tekens voor dezelfde waren.
Verbod op gebruik van Re Audio-handelsnamen:
bevatten oudere woordmerk RE AUDIO.

(Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager).

Merkenrecht (Gerecht EU)

Verwarringsgevaar tussen Avery Dennison en
Dennison voor o.a. etiketten en papier
IEPT20130916, GEU, Avery Dennison v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen gedeeltelijke toewijzing
oppositie tegen woordmerk “AVERY DENNISON”
voor waren en diensten van klassen 1-10, 12, 16, 17,
19-20, 22, 24, 28, 35 en 37-42 op grond van nationale
woordmerk “DENNISON” voor waren van klasse 16.
Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van
verwarringsgevaar tussen het aangevraagde woordmerk
Avery Dennison en het woordmerk Dennison voor o.a.
etiketten en papier. Hoewel de gelijkenis van de
producten zeer klein is, is de gelijkenis van de tekens
zeer hoog, waardoor verwarringsgevaar niet kan
worden uitgesloten.

Enkele fouten van BHIM leiden niet tot
onrechtmatigheid van besluit

IEPT20130916, GEU, Oro Clean Chemie v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen toewijzing oppositie tegen
woordmerk “PROSEPT” voor waren van klasse 5 op
grond van nationale woordmerk “PURSEPT” voor
waren van klasse 5. Het beroep wordt afgewezen. De
fouten van de eerste kamer van beroep hebben geen
invloed op de vaststelling van de overeenstemming van
de tekens. Zij hebben dus geen invloed op de
rechtmatigheid van het bestreden besluit en het
woordmerk PROSEPT wordt niet ingeschreven.

Octrooirecht

B9 12522
octrooi/ABC
Hof van Cassatie (Belgié), 24 juni 2013, N°
C.12.0450.F, FEurogenerics tegen Lundbeck A/S.
Octrooirecht. Cassatieberoep ongegrond. Uitspraak in
een kortgeding procedure tussen Eurogenerics en
Lundbeck in de escitalopram-saga. Het betreft de vraag
of in een kort geding procedure voorlopige maatregelen
kunnen worden toegestaan op basis van een octrooi (of
ABC) dat in een bodemprocedure in eerste aanleg werd
vernietigd, maar waarvan de beroepsprocedure nog
hangende is. [...] Het Hof van Cassatie oordeelt nu dat
de rechter in kort geding voorlopige
verbodsmaatregelen kan toekennen, zelfs al werd het
ingeroepen octrooi (of ABC) in de procedure ten
gronde in eerste aanleg vernietigd, zolang een
beroepsprocedure hangende is. Het Hof van Cassatie
wijst er op dat het gezag van gewijsde van een
beslissing ten gronde slechts voorwaardelijk is indien
tegen deze beslissing hoger beroep werd aangetekend.

(Een bijdrage van Jurgen Figys, Crowell & Moring

LLP.)

Prima facie geldigheid van een

Diversen

B9 12529. Von Hannover III: German courts’
decisions respected private and family life of Princess
Caroline

EHRM, 19 september 2013, Von Hannover v Duitsland
III. "In today’s Chamber judgment in the case of von
Hannover v. Germany (no. 3) (application no.
8772/10), which is not final, the European Court of
Human Rights held, unanimously, that there had been:
No violation of Article 8 (right to respect for private
and family life) of the European Convention on Human
Rights. The case concerned a complaint lodged by
Princess Caroline von Hannover relating to the refusal
of the German courts to grant an injunction prohibiting
any further publication of a photograph of her and her
husband taken without their knowledge while they
were on holiday. The photograph was accompanied by
an article about the trend amongst the very wealthy
towards letting out their holiday homes. The Court held
that the German courts had taken into consideration the
essential criteria and the Court’s case-law in balancing
the different interests at stake in the case.”

Door Red Bullet verrichte werkzaamheden zijn niet
aan Nanada toe te rekenen

IEPT20130904, Rb Amsterdam, Nanada v_Golden
Earring

Overeenkomstenrecht. Verjaring ontbindingsgronden
daterend van voor 25 augustus 2005. Geen
rechtsverwerking door het enkele uitblijven van
klachten. Tegenbewijs inzake inspanningen Nanada
niet geleverd.
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Opheffing beslag: nieuwe rechtssituatie ontstaan door
vaststellingsovereenkomst

IEPT20130819, Rb Midden-Nederland, Almteq v
Siemens

Auteursrecht. Procesrecht. Voorzieningenrechter gaat
uit van geldigheid vaststellingsovereenkomst tussen
partijen: kort geding leent zich niet voor nader
feitenonderzoek en/of verdere bewijsvoering t.a.v.
vernietigbaarheid van overeenkomst. Opheffing beslag
op computers: nieuwe rechtssituatic ontstaan door

aangaan van  vaststellingsovereenkomst  tijdens
beslaglegging.
(Met dank aan Maarten Russchen, Russchen
Advocatuur).
Conservatoir beslag i.v.m. mogelijke

proceskostenveroordeling t.a.v. Nederlandse eiser
IEPT20130913, Rb Zeeland-West-Brabant, ACS v
Terwa

Procesrecht.  Opheffing beslag: ondeugdelijkheid
vordering van Terwa tot betaling dwangsom
aangetoond, gezien eerder bodemvonnis. Conservatoir
beslag i.v.m. mogelijke proceskostenveroordeling niet
mogelijk t.a.v. Nederlandse eiser.

(Met dank aan Annette Mak, Schenkeveld Advocaten).

BERICHTEN
Wetgeving en Kamerstukken

B9 12525. Nota n.a.v. het verslag: rechtsprekende
bevoegdheid Benelux Gerechtshof

Kamerstukken I1 2013-2014, 33543 nr. 7, 17 september
2013. “Hoewel elke zaak op zijn eigen merites moet
worden beoordeeld, blijkt dat met name tussen de
uitspraken van het Belgische Hof van Beroep te Brussel
en het Nederlandse Gerechtshof te Den Haag
discrepantie bestaat. Uit een inventarisatie van het
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
(BBIE) bleek dat in de periode 2005-2009 voor wat
betreft de toetsing op absolute gronden het Brusselse
Hof de beslissingen van BBIE voor het overgrote deel
vernietigde terwijl het Haagse Hof alle beslissingen van
BBIE in stand liet. Ook is er een aanzienlijk verschil in
de termijnen waarbinnen een uitspraak door de
verschillende Hoven wordt gewezen. Vastgesteld kan
worden dat een gebrek aan uniformiteit in rechtspraak
afbreuk doet aan het gemeenschappelijke karakter van
het Beneluxmerkenrecht en aan de rechtszekerheid. Dat
is onwenselijk. Gebruikers van het
Beneluxmerkensysteem,  waaronder  Nederlandse
bedrijven en burgers, hebben belang bij consistente en
voorspelbare rechtspraak. Voorts kan het volgen van
een uiteenlopende koers door rechterlijke instanties van
de Benelux-landen leiden tot rechtsongelijkheid. Ook
kan het leiden tot forumshopping, waarbij degene die
het initiatief neemt om een gerechtelijke procedure in te
stellen, geneigd is zijn keuze van een gerecht te laten
athangen van de gewenste beslissing.”

B9 12528. Beleidsreactie van ministerie EZ op het
Evaluatieonderzoek Intellectueel Eigendom 2006-
2010.

“Wij onderschrijven in zijn algemeenheid de
conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers en
wij zullen het IE-beleid als zodanig voortzetten en ook
de relatie met innovatie, de interactie met stakeholders
en de voorlichting bevorderen. In het kader van een
versterking van de concurrentickracht van de
Nederlandse economie streven wij ernaar dat het 1E-
systeem toegankelijk blijft bij R&D activiteiten en de
commercialisatiec van nieuwe producten  voor
innovatieve bedrijven, een goede rechtszekerheid biedt,
transparant is en de balans met maatschappelijke
belangen in het oog houdt. Innovatieve ondernemers en
kennisinstellingen zullen hiervan profiteren bij het
verkrijgen van informatie over en aanvragen van IE-
rechten, en de bescherming en benutting van (hun)
kennis die zij kunnen inzetten bij hun
innovatiestrategie. Het belang van IE neemt toe, maar
verandert ook van aard. Zo stimuleert het IEsysteem
niet alleen innovatie, maar leiden innovaties ook tot
veranderingen in het IE systeem. Daarvoor zijn
verschillende oorzaken.”

Artikelen en opinies

B9 12534. Gerard Lieverse, Kabeldoorgifte; vooral
een spel voor juristen. Ook een overpeinzing. (Gerard
Lieverse is secretaris bij het RODAP, maar heeft
onderstaand stuk op persoonlijke titel geschreven).
“Daarom hebben de distributeurs samen met de
omroepen en de producenten een  nieuw
vergoedingenmodel ontwikkeld. Een model dat niet is
gebouwd op de puur juridische parameters inzake
openbaarmaken, maar een model dat uitgaat van
parameters die gebaseerd zijn op de business van de
elektronische audiovisuele industrie. Een
vergoedingsmodel waarbij allerlei juridische vragen
over wie welke rechten al dan niet heeft en wie wel of
niet en op welke titel een vergoedingsaanspraak heeft,
allemaal buiten de discussie gehouden worden. Een
model dat een vergoeding regelt voor het meer
conventionele deel van de business, ofwel de lineaire
doorgifte en uitgesteld kijken (zeg maar de vervanger
van de videorecorder). RODAP heeft aangegeven dat
de vergoeding hiervoor op hetzelfde niveau zou kunnen
liggen als het niveau van vergoeding die in het verleden
betaald werd voor retransmissie. Daarbovenop een
nieuwe vergoeding gekoppeld aan nieuw gebruik cq
gekoppeld aan nieuwe omzet die door nieuw of ander
gebruik van dezelfde content zou worden gegenereerd.
En daarmee ook direct een proportionele vergoeding;
meer omzet leidt direct tot een hogere vergoeding.
Hierover is twee jaar onderhandeld, maar helaas zonder
resultaat."
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B9 12535. Daan de Lange (Brinkhof), Noot onder
Hof van Justitie EU 25 oktober 2012, zaak C-133/11
(Folien Fischer/Ritrama)

“Naar mijn mening is de strekking van het Folien
Fischer-arrest dat voor de laedens dezelfde fora
openstaan op grond van art. 5(3) EEX als voor de
gelaedeerde. Niet meer, maar ook niet minder. Steun
daarvoor vind ik onder meer in het hierboven
besproken nr. 52 van het arrest. Het HvJ stelt dat de
rechter van het Handlungs- en Erfolgsort internationale
rechtsmacht heeft, ongeacht de processuele rollen die
de (vermeende) gelaedeerde en laedens innemen(eiser
of gedaagde). De plaats van het schadebrengende feit
moet dus in beide situaties hetzelfde zijn. Bij de
beoordeling van zijn rechtsmacht moet de rechter
derhalve abstraheren van de processuele rollen en
teruggrijpen op het feitencomplex van  het
onderliggende onrechtmatige- daadsgeschil.”

Personalia
B9 12526. Nieuw  gespecialiseerd  IE/IT
advocatenkantoor: Leopold Meijnen Qosterbaan
Advocaten

Uit het persbericht: "Leopold Meijnen Oosterbaan
advocaten is een nieuw advocatenkantoor dat zich richt
op cliénten in muziek, media, software, Internet,
games, privacy, vormgeving en productbescherming.
Cliénten van Leopold Meijnen Oosterbaan advocaten
zijn bijvoorbeeld artiesten, game developers en
designers. Maar ook softwareontwikkelaars en
producenten van hoogwaardige technologie.”

B9 12533. Claudia Zeri versterkt praktijkgroep IE &
technologie van BarentsKrans

Uit het persbericht: "De praktijkgroep IE &
technologie van BarentsKrans heeft zich versterkt met
Claudia Zeri (1978), die de overstap maakte vanaf
Hoyng Monegier LLP. Claudia werkt sinds 2007 op
verschillende  gebieden van  het intellectuele
eigendomsrecht, met de nadruk op octrooirecht. Onder
meer heeft zij in dit veld gewerkt binnen de sectoren
telecommunicatie, geneesmiddelen (waaronder
ABC’s), biotechnologie en werktuigbouw. Ook is zij
betrokken geweest bij model- (o.m.
consumentenartikelen en huishoudelijke apparatuur) en
auteursrechtkwesties. Bij BarentsKrans zal Claudia
haar focus op het octrooirecht behouden en zal zij haar
(proces)expertise verder uitbouwen.”

Agenda

B9 12523. Convergentie in recht en praktijk:
Jubileum symposium 25 jaar VMC/25 jaar
Mediaforum. Vrijdagmiddag 15 november 2013,
14.00-17.00 uur. Het Bethaniénklooster, Barndesteeg
6b, Amsterdam. “In 1988 werd de Vereniging voor
Media- en Communicatierecht opgericht. Een jaar later
verscheen het eerste nummer van Mediaforum. Ter

gelegenheid van deze twee bijzondere gebeurtenissen
wordt een symposium gehouden waar misschien een
beetje terug-, maar vooral vooruitgeblikt zal worden.
Centraal thema van het symposium is ‘Convergentie in
recht en praktijk’. Het fenomeen convergentie is een
van de grote krachten achter het media- en
communicatierecht. Convergentie in het
sectorspecificke recht (tussen bijvoorbeeld het media-,
telecommunicatie- en privacyrecht) en tussen nationaal
en Europees recht. Convergentie die mede gedreven
wordt door ontwikkelingen in technologie (mobiel,
internet) en samenleving (sociale netwerken).”

B9 12524. PAO-cursus “Actualiteiten Intellectueel
Eigendom’ op 27 november 2013 te Nijmegen

“Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor de juridische
professional, = werkzaam in  het intellectueel
eigendomsrecht. De docenten behandelen de laatste
ontwikkelingen in het auteursrecht, merkenrecht,
octrooirecht, modellenrecht en slaafse nabootsing. Na
behandeling van de actualiteiten gaan de docenten
dieper in op de gevolgen daarvan voor uw advies- en/of
procespraktijk.”

Nieuws

B9  12521. Novagraaf en DAS lanceren
MERKZEKER! Het mkb is verzekerd van optimale
merkbescherming.

Uit het persbericht: “Novagraaf en juridisch en
financieel dienstverlener DAS gaan samenwerken om
de merknamen van mkb-ondernemers optimaal te
beschermen. Zonder dat ondernemers zich dat
realiseren is hun merknaam hun belangrijkste bezit,
terwijl merknamen steeds vaker worden gekopieerd
door de concurrentie. Juridische procedures om dit te
voorkomen zijn duur. Met de lancering van
MERKZEKER! behoort dat tot het verleden.”

B9 12527. Unified Patent Court launches Expression
of Interests of Candidate Judges

"In June this year the Preparatory Committee adopted
its organisational rules and a detailed roadmap. One of
the priorities of the roadmap is to contribute to the
nomination process of the first group of candidate
judges and to ensure the organization of the training of
candidate judges in the preparatory phase. Today the
Preparatory Committee launches for this purpose a call
for expression of interest, both for the position of
legally as well as technically qualified judges of the
future UPC."
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B9 12530. OHIM and footwear position marks: latest
account

™ Marques bericht: "The
o mark depicted below
T NE - was filed as an IR
- “t.w.  designating the EU in
connection with
footwear in class 25.
The Examiner refused
the application [...].
However, on appeal, the Board of Appeal thought
otherwise and allowed the mark to proceed to
publication. It noted that position marks, such as the
one above, have for many years become increasingly
common on footwear and that consumers "have
become accustomed to identifying a particular brand of
running shoe or sports shirt based only on a distinctive
pattern or design. The extensive use of advertising on
television, Internet and in the printed media have, in the
eyes of the relevant public, asserted the power of a
design, even a relatively simple one, to be able to act as
a distinguishing sign". The Board of Appeal went on to
rule that although the mark involved is "not high in
distinctive character" or "particularly original", it
nevertheless displays that necessary minimum of
distinctive character, because it is "sufficiently
eccentric in geometrical terms to defy being described

mn

as a ‘banal tag’".

B9 12531. Bas Kist (Chiever),
Amerikaanse post

NRC 26-09-2013: “Het Amerikaanse US Postal Service
is afgelopen vrijdag veroordeeld tot betaling van een
schadevergoeding van 685.000 dollar aan de
kunstenaar Frank Gaylord. Het postbedrijf had een
postzegel uitgegeven met een foto van het Korean War
Veterans Memorial, een kunstwerk van Gaylord dat te
zien is in Washington. De zegel werd in 2003 verspreid
ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het einde
van de Koreaanse oorlog. Na verschillende juridische
procedures stelde de Amerikaanse rechter Gaylord na
10 jaar in het gelijk. Volgens de rechter heeft het
postbedrijf, door zonder toestemming van Gaylord het
kunstwerk af te beelden, inbreuk gemaakt op de
auteursrechten van de kunstenaar. US Postal Service
overweegt in beroep te gaan."

Geen kunst op

B9 12532. U.S. judge boosts Google 'fair use' defense
of digital books

Reuters bericht: "A federal judge on Monday appeared
to favor Google Inc's legal defense of its digital books
project, which could imperil efforts by authors seeking
to block it. Google, based in Mountain View,
California, has scanned more than 20 million books
since its 2004 agreement with libraries worldwide to
digitize books. The Authors Guild and groups
representing photographers and graphic artists say the
project amounts to massive copyright infringement.
[...] At a hearing in U.S. district court in New York on

Monday, Judge Denny Chin said the question of fair
use relies in part on whether the project "is a benefit to
society." Chin then rattled off several examples of how
Google's project has helped people find information,
including his own law clerks."
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