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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...

Nieuw programma,
nieuwe sprekers!

15¢BENELUX

Copyright is not, as is often
thought, something that is
periodically ‘extended’ to
cover a new field or
medium; rather, copyright
redefines itself whenever its
efficacy is challenged. While
many factors have

Copyright and the

Challenge of the New

by
Brad Sherman, g
Leanne Wiseman

] Wolters Kluwer |8

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

contributed to this process,
the most consistent has been the challenges created by
new technologies. The contributing authors build upon
this insight to show that copyright law is, and has
always been, a creature of technology. Each chapter
focuses on a specific technology or group of
technologies —  photography, telegraphy, the
phonogram, radio, film, the photocopier, the tape
player, television, and computer programs —
emphasizing the changes that each technology
instigated and the challenges and opportunities it
created.

Een selectie van IE-wetten,

Wettenbundelf -verdagen —en - -
Octrooirecht verordeningen, die is
afgestemd op de

basisbehoefte van

Boek?.nl . .
octrooigemachtigden  en

praktijkjuristen. Bijgewerkt
tot 1 september 2013. Prijs:

2013

€ 17,50 (incl. BTW).

Maandag 14  oktober,
17.00 tot 18.00 uur. 1 PO-
punt voor € 69. IE Talk

BOEK?.nl [E-update
IEDERE 6 WEKEN

VOLGENDE biedt u de  unieke
SESSIE: KXl 48 gelegenheid om
“Een mool e maandelijks  online te
en compact

worden bijgepraat over de
laatste ontwikkelingen op
het gebied van het
Intellectuele Eigendomsrecht. Het betreft vooral actuele
jurisprudentie. Prof. mr. Dick van Engelen praat u in
één uur ‘live’ bij waarbij u tevens gelegenheid heeft om
via de chat vragen te stellen.

overzicht' ],,ﬂ\\' m
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

Rechterlijke bevoegdheid in geval van
grensoverschrijdende auteursrechtinbreuk
IEPT20131003, HvJEU, Pinckney v Mediatech
Auteursrecht. IPR. Artikel 5(3) van EEX-Vo. moet
aldus worden uitgelegd dat wanneer een inbreuk wordt
aangevoerd op aan het auteursrecht verbonden
vermogensrechten die worden gewaarborgd door de
lidstaat van de aangezochte rechter, deze bevoegd is
kennis te nemen van een door de auteur van een werk
ingeleide aansprakelijkheidsvordering tegen een in een
andere lidstaat gevestigde onderneming die daar dat
werk heeft gekopicerd op een materiéle drager die
vervolgens is verkocht door in een derde lidstaat
gevestigde ondernemingen via een website die ook
toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte
rechter. Die rechter mag slechts uitspraak doen over de
schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn
lidstaat.

Merkenrecht

Beoordelingsvrijheid om rekening te houden met te
laat voor BHIM overgelegde bewijzen

IEPT20131003, HvJEU, Rintisch v BHIM
Merkenrecht. Procesrecht. Gerecht heeft blijk gegeven
van onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat kamer
van beroep geen enkele beoordelingsvrijheid op grond
van artikel 74(2) GMeV had en derhalve geen rekening
mocht houden met elementen die Rintisch te laat voor
BHIM had overgelegd. Geen vernietiging van arresten,
nu dictum van Gerecht gerechtvaardigd is op andere
rechtsgronden: omstandigheden waarin elementen te
laat zijn overgelegd, kunnen vertraging van Rintisch bij
op hem rustende bewijsvoering niet rechtvaardigen.
Kamer van beroep kon weigeren rekening te houden
met te laat overgelegde bewijzen.

SPIN(NING)-merken hebben hooguit een zeer
geringe onderscheidingskracht

IEPT20130917, Hof Den Haag, Spin for Life
Merkenrecht. Oppositie afgewezen: Geen
verwarringsgevaar ~ ondanks  hoge mate van
gelijksoortigheid van diensten wegens uiterst geringe
gelijkenis tussen tekens en geringe onderscheidende
vermogen van oudere merken. Hooguit geringe
onderscheidende kracht “spinning”-merken.

(Met dank aan Helen Maatjes, The Legal Group —
Intellectueel Eigendom Advocaten).

Inbreuk: dezelfde waren (boxsprings) en gelijke
tekens (MORPHEUS)
IEPT20130918, Rb Amsterdam,
Bremafa

Merkenrecht. Geldig merk “MORPHEUS” voor o.m.
bedden en Dboxsprings op basis van eerste

Morpheus v

merkinschrijving. Inbreuk: dezelfde waren (boxsprings)
en gelijke tekens.
(Met dank aan Remco Kloters, Van Kaam Advocaten).

Depot van merk JE M'APPELLE te kwader trouw:
voorgebruik door HLK

IEPT20130918, Rb Noord-Holland, HLK v Scotch
& Soda

Merkenrecht. Gebruik van teken JE M'APPELLE door
HLK als merk: gericht op verkrijgen van afzet voor
nieuwe door HLK ontwikkelde kledinglijn onder dit
merk (presentatie potenti€le afnemers,
marketingmateriaal, facebookpagina). Geen
merkgebruik door Scotch & Soda: relevante publiek zal
woorden JE M'APPELLE slechts opvatten als
onzelfstandig onderdeel van verhalende tekst "Bonjour,
Je m’appelle mademoiselle R’Belle”, bedoeld om merk
SCOTCH R'BELLE te presenteren. Depot van merk JE
M'APPELLE te kwader trouw: sprake van voorgebruik
door HLK en Scotch & Soda heeft erkend dat zij ten
tijde van depot hiervan op de hoogte was.
(Met dank aan Thera Adam—Van
Kneppelhout & Korthals N.V.)

Straaten,

B9 12537. Merkenrecht voor jong (en oud?)

Hofvan Beroep Antwerpen 20 juni 2013, 2013/AR/663,
VOF RELAX / Provincie Antwerpen. Merkenrecht.
Buitencontractuele aangelegenheid (ja). Inbreuk (ja).
Verbod met dwangsommen (gronden voor beperking).
Dit betreft een merkenrechtelijk geschil tussen
bovenstaande partijen inzake het gebruik van het
Benelux merk “Pennenzakkenrock” (en de gerelateerde
afkorting “PZR”) voor (de organisatie van)
kinderfestivals. [...] Op 1 december 2010 sloot de
Provincie Antwerpen een overeenkomst met de VOF
Relax waarbij deze laatste de organisatie van het
festival “PENNENZAKKENROCK” voor de jaren
2011, 2012 en 2013 werd toevertrouwd. [...] Het
Antwerpse hof van beroep besloot dat de beslissing
over het bestaan van een merkinbreuk niet afthankelijk
was van de beslissing over de vraag of de
overeenkomst terecht werd verbroken en bevestigde
vervolgens het bestaan van de inbreuken. Wel zag het
Antwerpse hof gronden om de toegekende
dwangsommen te beperken.

Een bijdrage van Sofie Cubitt, Crowell & Moring LLP.

Merkenrecht (Gerecht EU)

Verwarringsgevaar  tussen "Boomerang"  en
"Boomerang TV' voor o.a. tv programma's
IEPT20131002, GEU, Cartoon Network v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen toewijzing van oppositie
tegen woordmerk “BOOMERANG” voor diensten van
klassen 38 en 41 op grond van
gemeenschapsbeeldmerk met woordelementen
“Boomerang TV” voor diensten van klasse 41. Het
beroep wordt afgewezen. Cartoon Network heeft
onvoldoende bewijs weten te verstrekken met
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betrekking tot de wijze waarop het relevante publiek
met de conflicterende merken in aanraking komt. Het is
onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er tussen het
merk Boomerang van Cartoon Network en het oudere
merk Boomerang TV S.A. geen gevaar voor verwarring
is.

Octrooirecht

Motiveringsplicht rechter bij toewijzing deel van
gevorderde proceskosten in incident

IEPT20130927, HR, Boston Scientific v OrbusNeich
Octrooirecht. Procesrecht. Proceskostenveroordeling op
voet van artikel 1019h Rv in incident. Provisionele eis
met dezelfde strekking als vordering in hoofdzaak.
Motiveringsplicht rechter bij toewijzing deel van
gevorderde proceskosten in incident. Geen grond voor
veroordeling tot terugbetaling van hetgeen op grond
van bestreden arrest is voldaan.

Overdracht van octrooien niet
schijntransactie
IEPT20130910, Hof
Spectranetics
Octrooirecht. Vermogensrecht. Overdracht octrooien
niet aangenomen: een re€le en daadwerkelijk
uitgevoerde transactie in plaats van een schijntransactie
onvoldoende gebleken; recht van de Bahamas of de
Staat Virgina van toepassing. Rechtsverwerking beroep
op overdracht wegens misleiding betreffende partijen.
(Met dank aan Klaas de Vries, Brinkhof).

aangenomen:

Arnhem-Leeuwarden,

Octrooi op 'systeem van hogedrukwatersnijden van
staalplaat” niet inventief

IEPT20130917, Rb Den Haag, Jet Set v Verwater
Octrooirecht. Gerede kans dat octrooi op “mobiel
snijsysteem voor met abrasieve vloeistof (water) onder
hoge druk snijden van staalplaat” in bodemprocedure
nietig zal worden geacht, wegens gebrek aan
inventiviteit.

(Met dank aan Francis van Velsen, FISAL IP Law).

Geen inbreuk: onduidelijkheid in octrooi is voor
risico van octrooihouder

IEPT20130918, Rb Den Haag, Fluoron v DORC
Octrooirecht. Nederlandse rechter bevoegd, ook t.a.v.
grensoverschrijdende provisionele vorderingen: reéle
band met Nederland. Geen inbreuk op octrooi voor
“Farbstofflosung”: onduidelijkheid in octrooi m.b.t.
relevante temperatuur voor dichtheid van samenstelling
komt voor risico van octrooihouder.

(Met dank aan Koen Bijvank, V.0.)

Diversen

Bij inbreuk op persoonlijke levenssfeer is aanspraak
op immateriéle schadevergoeding gegeven
IEPT20131004, HR, Het Parool

Publicatie van herkenbare portret bij artikel in Het
Parool en op website onrechtmatig: omstandigheid dat
verweerder aan  eerdere  documentaire  over
strafrechtelijk relevante verleden en aan rapclip heeft
meegewerkt rechtvaardigt publicatie niet. Bovendien
niet voldaan aan vereisten van noodzakelijkheid en
proportionaliteit: Het Parool had ook andere middelen
tot beschikking dan volledig herkenbaar afdrukken van
foto, waarmee geen afbreuk zou zijn gedaan aan
zeggingskracht van artikel. In geval van inbreuk op
persoonlijke levenssfeer (in casu onrechtmatige
perspublicatie) is een aanspraak op schadevergoeding
wegens aantasting in persoon in zin van artikel
6:106(1)(b) BW gegeven.

(Met dank aan Sikke Kingma, Pels Rijcken).

Publiekrechtelijke instelling belast met taak van
algemeen belang kan ook handelaar zijn
IEPT20131003, HvJEU, BKK A
Wettbewerbszentrale

Oneerlijke handelspraktijken. Richtlijn 2005/29/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei
2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van
ondernemingen jegens consumenten op de interne
markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de
Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG
van het Europees Parlement en de Raad en van
verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees
Parlement en de Raad (,richtlijn oneerlijke
handelspraktijken”) moet aldus worden uitgelegd dat
een publiekrechtelijke instelling die is belast met een
taak van algemeen belang, zoals het beheer van een
verplichte ziekteverzekering, binnen de personele
werkingssfeer ervan valt.

Lijfsdwang wegens onwil gedaagde en gebrek aan
verhaalsmogelijkheden

IEPT20130912, Rb Den Haag, Lijfsdwang
Publicatie. Verboden en geboden uitvoerbaar bij
lijffsdwang verklaard, gezien grote belang van eiseres
om niet meer veelvuldig te worden benaderd door
gedaagde en om niet bloot te worden gesteld aan
verdachtmakingen van fraude en omdat dwangmiddel
van dwangsommen onvoldoende prikkel blijkt,
aangezien er geen verhaalsmogelijkheden zijn. Voorts
sprake van onwil van gedaagde, niet aannemelijk
gemaakt dat hij niet in staat is verboden en geboden na
te komen.

(Met dank aan Tessel Peijnenburg, Kennedy Van der

Laan).
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BERICHTEN
Wetgeving en Kamerstukken

B9 12541. Antwoorden op vragen over het bericht dat
webwinkeliers zich verplichten om klantinformatie
door te geven aan Stichting BREIN.

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013—2014, nr.
116. Over doorverkoop van e-books: “Uit artikel 4 van
de Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG volgt dat indien
een exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd
werk voor de eerste maal in een van de lidstaten van de
EU of de EER in het verkeer is gebracht door
eigendomsoverdracht, het doorverkopen van dat
fysiecke exemplaar geen inbreuk vormt op het
auteursrecht. Dit is de zogeheten communautaire
uitputtingsleer. In overweging 29 van de preambule van
de Auteursrechtrichtlijn is opgenomen dat die
uitputting niet geldt in het geval van diensten, in het
bijzonder online diensten, en evenmin geldt voor
exemplaren van werken die door een gebruiker van een
online dienst met toestemming van de rechthebbende
worden vervaardigd. Of het doorverkopen van een e-
boek indachtig de uitputtingsleer dan wel of juist niet
door het distributierecht wordt bestreken, moet worden
beantwoord tegen de achtergrond van artikel 4 en
overweging 29 van de Auteursrechtrichtlijn. Het geven
van een authentieke interpretatie dienaangaande is aan
de rechtsprekende macht en daarbij uiteindelijk het Hof
van Justitie van de Europese Unie voorbehouden. Het
Hof van Justitie heeft ten aanzien van software
geoordeeld dat onder omstandigheden een
softwarelicentie ~ zonder toestemming van de
rechthebbende kan worden doorverkocht (HvJEU 3 juli
2012, zaak C-128/11 (UsedSoft/ Oracle International).”

B9 12542. Antwoorden TK over trage uitbetaling van
rechten door Buma/Stemra

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr.
112, “[..] Buma/Stemra stellen in hun eigen
repartitiereglement, waarin de regels zijn vastgelegd
over de verdeling van gelden van rechthebbenden
aangesloten bij Buma, dat =zij streven naar een
verdeling van de ontvangen gelden, in het kalenderjaar,
volgend op het jaar van ontvangst, maar uiterlijk
binnen een periode van drie kalenderjaren volgend op
het jaar van ontvangst. De vergoeding van Spotify die
Buma/Stemra in 2010 hebben ontvangen, zijn in 2012
aan de rechthebbenden uitgekeerd. De vergoeding die
in 2011 is ontvangen is gedeeltelijk uitgekeerd en het
restant wordt uitgekeerd in oktober 2013. In oktober
worden eveneens de gelden van 2012 uitgekeerd. De
reden dat er vertraging zit tussen het moment van
ontvangst van de gelden en het moment van uitbetaling,
ligt onder andere in de complexiteit van het analyseren
van online datagebruik en de toenemende internationale
regelgeving. Gelet op het feit dat de uitkeringen binnen
de gestelde wettelijke termijn plaatsvinden, zie ik geen
aanleiding de gang van zaken bij Buma/Stemra met

betrekking tot de repartitic onder de aandacht te
brengen van het College van Toezicht Auteursrechten.”

Artikelen en opinies

B9 12538. P.B. Hugenholtz (IViR), Noot onder Hof
van Justitie EU 1 december 2011, gevoegde zaken C-
446/09 en C-495/09, (Philips en Nokia tegen Her
Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs).
Gepubliceerd in NJ 2013, afl. 38/39, nr. 408, p. 4605-
4617. “In het onderhavige arrest maakt het Hof
definitief en zonder omhaal een einde aan de
vervaardigingsfictie. Voor toepassing van de APV is
niet voldoende dat uit een derde land afkomstige
goederen het douanegebied van de EU zijn
binnengebracht. Volgens het Hof is tenminste enig
bewijs vereist dat de goederen daadwerkelijk in de
Unie verhandeld (dreigen te) gaan worden. Het Hof
leidt dit af uit enkele overwegingen van de APV,
waaruit blijkt dat het doel van de verordening is om
“het op de markt brengen” van inbreukmakende
goederen te verhinderen en daartoe doeltreffende
maatregelen te nemen “zonder dat evenwel de vrijheid
van de rechtmatige handel wordt beknot” (r.0. 64). Dat
de goederen in de Unie verhandeld gaan worden kan
bijvoorbeeld blijken uit op consumenten in de Unie
gerichte verkoop, verkoopaanbiedingen of reclame (r.o.
57), of uit andere omstandigheden waaruit zou kunnen
blijken dat de goederen worden omgeleid naar de
Uniemarkt (r.0. 58). Ten aanzien van de zwaarte van
deze bewijsplicht maakt het Hof onderscheid tussen
fase 2 (het optreden van de douaneautoriteiten) en fase
3 (de beslissing ten gronde door de rechter).”

B9 12546. Proceskostenveroordeling provisionele eis
in IE-zaak betreft slechts de extra kosten

Sikke Kingma (Pels Rijcken), Cassatieblog.nl, CB
2013-163, 3 oktober 2013. Over het arrest van de Hoge
Raad van 27 september 2013 in de zaak tussen Boston
Scientific en OrbusNeich. “De
proceskostenveroordeling van art. 1019h Rv in IE-
zaken blijft vragen oproepen. De reikwijdte van de
bepaling is niet geheel duidelijk (geldt het artikel
bijvoorbeeld alleen bij vorderingen die concrete
inbreuken betreffen, of ook in zaken die handhaving
van [E-rechten in ruime zin betreffen?), maar het is ook
niet altijd makkelijk gevorderde proceskosten te
begroten: als in een procedure bijvoorbeeld
samenhangende eisen in conventie en reconventie
worden ingesteld, of een provisionele eis en een
hoofdvordering, hoe moeten de gemaakte kosten dan
aan (het instellen van, dan wel verweer voeren tegen)
de verschillende vorderingen worden toegerekend? Dat
is niet altijd precies te zeggen en daarnaast zullen
daarbij tactische overwegingen kunnen spelen om de
opbrengsten zo groot mogelijk of de kosten zo laag
mogelijk te houden (zie bijvoorbeeld wat er in
Apple/Samsung gebeurde).”
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B9 12547. Oftto Volgenant (Kennedy Van der Laan),
Journalist nog vogelvrij ondanks uitspraken rechter
NRC 2 oktober 2013: ‘“Nederland heeft de afgelopen
jaren op dit punt tot driemaal toe een stevige tik op de
vingers gekregen van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens. [...] De bewoordingen van het
Hof liegen er niet om: de kwaliteit van het Nederlandse
recht schiet tekort. Er moet een met waarborgen
omgeven procedure zijn voor een onafhankelijke
toetsing van de vraag of het opsporingsbelang het
belang van bronbescherming overstijgt. De rechter
moet goed motiveren waarom een dwangmiddel tegen
een journalist mag worden ingezet. Die toetsing moet
vooraf plaatsvinden. Toetsing achteraf heeft natuurlijk
geen zin, want een geheime bron die eenmaal aan de
opsporingsdiensten is onthuld kan daarna niet meer
geheim worden. Nederland heeft het eerbiedigen van
mensenrechten hoog in het vaandel en mag andere
landen graag aanspreken op hun verantwoordelijkheid.
Maar dan moeten we onze zaken wel op orde hebben.
Het is ongehoord dat Nederland tot driemaal toe door
het Europese Hof terecht is gewezen maar niet snel
actie onderneemt om het gesignaleerde gat te repareren.
Nederland staat internationaal voor aap."

Personalia

B9 12544. New Belgian IP boutique law firm: Van
Innes & Delarue

Uit het persbericht: "Thierry van Innis and Dieter
Delarue announce the formation of VAN INNIS &
DELARUE, a boutique law firm for creative and
innovative clients, focusing on intellectual property law
and related subject matters. Many existing clients are
trend setting in media & entertainment, designer goods,
life sciences and e-commerce & technology.”

B9 12545. AOMB IP Consultants breidt zich uit met
twee nieuwe Europees octrooigemachtigden

Uit het persbericht: "AOMB IP Consultants wordt per
1 november 2013 uitgebreid met twee Europees
octrooigemachtigden. Jasper Groot Koerkamp is zijn
carriere gestart bij Philips en na een functie bij NXP
Semiconductors heeft hij de overstap gemaakt naar het
vrije beroep. Per 1 november start Groot Koerkamp bij
AOMB in het team Elektro. Bart Jansen is na zijn
studie chemie in Utrecht en Leiden begonnen als
octrooigemachtigde in opleiding en heeft bij
Nederlandse octrooikantoren gewerkt. Bart Jansen zal
het team Chemie van AOMB komen versterken.”

Nieuws

B9 12536. 35% van banen in EU afhankelijk van
sectoren die veel gebruikmaken van IE-rechten

Uit het persbericht: "De Europese Commissie heeft
vandaag met genoegen kennis genomen van een
nieuwe studie over het belang van intellectuele-
eigendomsrechten voor de economie van de Unie. Deze

studie  (“Intellectual Property Rights intensive
industries: contribution to economic performance and
employment in FEurope”) is uitgevoerd door het
Europees Octrooibureau en het Bureau voor
harmonisatie binnen de interne markt. De belangrijkste
conclusies van de studie zijn dat 39% van de totale
economische activiteit in de EU (goed voor ca. 4,7
biljoen EUR) voortvloeit uit bedrijfssectoren waarin
intensief gebruik wordt gemaakt van intellectuele-
eigendomsrechten. Maar liefst 26% van alle
werkgelegenheid in de EU (56 miljoen banen) is direct
athankelijk van deze sectoren, terwijl nog eens 9% van
alle banen daarvan indirect athankelijk is.”
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