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VACATURES & ADVERTENTIES

HVG zoekt voor haar
vestiging te Utrecht een
ambitieuze advocaat-stagiair
Intellectueel Eigendom, ICT
& Privacy (0-3 jaar ervaring)
met bewezen affiniteit voor
het vakgebied. De mensen die
wij zoeken zijn talentvol. Niet
alleen in de zin dat zij mooie
cijfers hebben gehaald, maar vooral ook omdat zij
visie, inzet en ambitie hebben. Mensen die bereid zijn
een stap extra te zetten, voor zichzelf, voor hun
collega's en voor de klant. Je bent communicatief
vaardig, creatief en collegiaal. Je ambitie is gericht op
het bereiken van een toppositie binnen de IE praktijk.

VACATURE

HVG

ADVOCAAT-STAGIAIR IE

To advise on all aspects of
the creation, maintenance,
protection and enforcement
of adidas Group trade marks,
designs and other intellectual
property except patents, in
designated countries and
regions. The adidas Group
comprises the following
brands: adidas, Reebok, Rockport, CCM, Taylor Made,
Ashworth and Adams. The position will require some
travel, especially to adidas Group HQ in Germany, and
to the countries and regions where significant IP work
is managed.

IP Counsel
The Netherlands

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

Intellectual property scholars
often argue that a European

Codification of European

Copyright Law. Challenges

and Perspectives Copyright Code is
by unnecessary, undesirable,
Tatiana and perhaps impossible. It is
Synodinou T

certainly true that drafting
rules for the European
copyright law of the future is
a sensitive and risky task.
However, the intersection between the present and the
future, the delicate point where it is felt that one era is
fading away and a new dawn is breaking, has arrived
for European copyright law; and moreover, the Lisbon
Treaty has provided an explicit legal basis for an EU
copyright policy. At this moment, all views, interests,
concerns, and expectations should be weighed in order
to establish the next step forward from this critical
stage. Such a wide-ranging evaluation was the
objective of an international conference held in
Nicosia, Cyprus, in April 2011. This book reprints the
papers presented at that conference.

@ wolters Kluwer
Law & Businen

Het Instituut voor
Informatierecht (IViR) start

met een juridische Clinic in
C L N C de masterfase

rechtsgeleerdheid.  Vijftien
uitmuntende studenten
adviseren in teams start-ups
uit de sector technologie,
media en communicatie, met begeleiding van
gerenommeerde advocatenkantoren. Daarnaast geven
de studenten telefonisch eerstelijns rechtshulp op
relevante rechtsgebieden. Het IViR biedt het vak aan in
samenwerking met stichting De Clinic. Het IViR en De
Clinic zoeken per direct een projectmanager. De
projectmanager is verantwoordelijk voor het ‘reilen en
zeilen’ van de juridische Clinic en werkt daarbij nauw
samen met advocatenkantoren, het bestuur van de
Stichting Clinic en de opleidingsdirecteur van de
master informatierecht.

zoekt projectmanager
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De 1P Contracting
Academy is een
trainingsprogramma  voor
bedrijfsjuristen, advocaten,
octrooigemachtigden  en

merkengemachtigden,
specifiek gericht op het

IP Contracting

Academy

opstellen, reviewen en
xu RIAS onderhandelen van
internationale 1E-

overeenkomsten. De opleiding start per februari 2014
en is een initiatief van Loek Penders, hoofd IE bijj
AkzoNobel. Het trainingsprogramma, bestaande uit vijf
intensieve dagen, begint op 7 februari 2014 en
inschrijving staat open tot en met 31 december 2013.

De IEPT-Wetten-app is
vervangen door een
technisch  verbeterde IE-
Wetten-App van Boek9.nl.
De App is sneller dan
voorheen en kan beter up-
to-date gehouden worden.
Als voorheen bevat de App
- voor iPhone en iPad - de
nagenoeg volledige collectie van alle voor Nederland
geldende IE-wetten, -verdragen en -richtlijnen. De
nieuwe Boek9.nl IE-Wetten-App is beschikbaar in de
App Store (iTunes) voor een abonnementsprijs van €
14,99 per jaar. De oude IEPT-versie van de Wetten-
App wordt gediscontinueerd per 1 november 2013.

Boek?.nl

IE-Wetten
2013

Available oa the
j App Store

Een selectie van IE-wetten,

Wettenbundel| -verdagen —en - -
. verordeningen, die is
Octrooirecht afgestemd op de
basisbehoefte van

HEok. o octrooigemachtigden  en
2013 praktijkjuristen. Bijgewerkt

tot 1 september 2013. Prijs:
€ 17,50 (incl. BTW).

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

Communautair auteursrechtelijk werkbegrip ook voor
modellen of werken van toegepaste kunst
IEPT20131025, HR, S&S v Esschert

Auteursrecht. Communautair auteursrechtelijk
werkbegrip (ook voor modellen of werken van
toegepaste kunst). Voor toepassing van artikel 3.29 jo.
3.8 BVIE is voldoende dat het voorbrengsel een
tekening of model is in zin van artikel 3.1(2) BVIE is,
en dus 'het uiterlijk van een voortbrengsel of deel ervan'
vormt. GMoV staat niet in weg van deze regeling in
BVIE met betrekking tot auteursrecht op modellen.
Spoedeisendheid nevenvorderingen: nauwe

verwantschap met voldoende
hoofdvordering.
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rérsch

en Samantha Brinkhuis, De Brauw Blackstone

Westbroek).

spoedeisende

Liberty- en Escape- sloepen zijn niet auteursrechtelijk
beschermd
IEPT20131015, Hof
Loendersloot v Prins
Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Liberty- en Escape-
sloepen niet auteursrechtelijk beschermd: genoemde
kenmerkende elementen kunnen in meer of mindere
mate in vormgevingserfgoed worden aangewezen,
terwijl het in overwegende mate gaat om functioneel
bepaalde eclementen. Ook geen slaafse nabootsing:
onvoldoende onderbouwd dat sloepen onderscheidend
vermogen bezitten en eigen positie op markt innemen.
Proceskosten voor helft begroot op voet van artikel
1019h Rv en voor andere helft aan hand van
liquidatietarief: € 8.976.

(Met dank aan Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen).

Arnhem-Leeuwarden,

Nederlandse rechter enkel bevoegd kennis te nemen
van in Nederland begane auteursrechtinbreuk
IEPT20131009, Rb Amsterdam, Ignite v Amazon
Auteursrecht. IPR. Nederlandse rechter op grond van
artikel 6(e) Rv bevoegd kennis te nemen van geschil
betreffende beweerde auteursrechtinbreuk die in
Nederland is gepleegd, maar niet om kennis te nemen
van tegen Amazon gerichte grensoverschrijdende ge-
en verboden.

(Met dank aan Michiel Odink, Baker & McKenzie).

Merkenrecht

Geen onrechtmatige nabootsing van
kenmerken van officiéle Ajax merchandise
IEPT20131015, Hof Amsterdam, Ajax
Merkenrecht. Ongeoorloofde concurrentic. Rood-wit
beeldmerken van Ajax zijn geldig: gaat niet om
abstracte kleurcombinatiemerken, maar om kleuren
rood en wit aangebracht in concrete grafische
voorstelling. Geen merkinbreuk: vesten vertonen
onvoldoende gelijkenis met rood-wit merken, nu
beschermingsomvang van deze merken gerelateerd is
aan concrete grafische voorstelling ervan. Geen
onrechtmatige nabootsing van uiterlijke kenmerken van
offici€le merchandising producten van Ajax: vest van
geintimeerde houdt voldoende afstand (vermelding van
naam Ajax en hoofd van mythologische held Ajax
ontbreken), zodat van een misleiding van in originele
Ajax-souvenirs geinteresseerde publieck niet kan
worden gesproken.

(Met dank aan Joél van der Goen, Van der Goen

Advocaten).

uiterlijke
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Verwarringsgevaar tussen PREVDENT  en
PRODENT voor tandverzorgingsproducten
IEPT20131015, Hof Den Haag, Prevdent v Unilever

Criminele organisatie met oogmerk op handel in
merkvervalste goederen

Merkenrecht. Verwarringsgevaar tussen PREVDENT
en PRODENT voor tand- en mondreinigings- en
verzorgingsmiddelen, gelet op visuele, auditieve en
begripsmatige  overeenstemming  tussen  tekens,
identieke c.q. (in hoge mate) soortgelijke waren en
bekendheid van PRODENT-merken (in Nederland).
Artikel 2.17(1) BVIE kent geen mogelijkheid van
verlenging van beroepstermijn door "incidenteel
beroep".

(Met dank aan Ischa Gobius du Sart en Michiel Odink,
Baker & McKenzie).

Verwarringsgevaar  tussen  EVOLUTION- en
REVOLUTION-merken:  nawerking  jarenlange
relatie

IEPT20131009, Rb Den Haag, Ten Cate v Fieldturf
Merkenrecht. Schorsing van procedure in reconventie
ten aanzien van gevorderde nietigverklaring van
EVOLUTION-merken en van procedure in conventie,
in afwachting van beslissing van BHIM over
geldigheid van PRESTIGE EVOLUTION merk. Geen
vervallenverklaring van EVOLUTION 3GS merk
wegens non usus: merk instandhoudend gebruik door

Greenfields en Fieldturf (licentienemer).
Verwarringsgevaar  tussen ~ EVOLUTION-  en
REVOLUTION-merken:  overstemmende  tekens,

dezelfde waren en nawerking jarenlange relatie.

Tijdelijke coéxistentie van ketens van Boerenbond-
winkels

IEPT20131014, Rb Gelderland, Agri_Retail v
BoerenBond Retail

Franchiseovereenkomst. Merkenrecht. Handelsnaam-
recht. Beéindiging franchiseovereenkomst. Agri Retail
is rechthebbende op handelsnaam en merk
"Boerenbond", maar kan gezien onevenredige schade
die verbod zou opleveren, haar rechten niet inroepen
tegen voormalige franchisenemer BoerenBond Retail.
Dit leidt ertoe dat er sprake zal zijn van tijdelijke co-
existentic van twee ketens onder dezelfde naam en
hetzelfde merk.

(Met dank aan Marga Verwoert, Hoogenraad & Haak

Advocaten).

EARTH WATER-merken zijn niet te kwader trouw
gedeponeerd

IEPT20130814, Rb Amsterdam, EWI v Upstream
Merkenrecht. EARTH WATER-merken niet te kwader
trouw gedeponeerd door Upstream: overeengekomen
dat als betaling voor ontwerp van merken voor EWE
Upstream merkrechten hierop zou verkrijgen. Enkele
wetenschap van gebruik van overeenstemmende
(Canadese) merk door EWI onvoldoende voor kwade
trouw. Evenmin onrechtmatig gehandeld door
deponeren van merken.

IEPT20131022, Rb Midden-Nederland,
Merkvervalsing
Strafrecht. Merkenrecht. Gevangenisstraffen voor

(medeplegen van) handel in merkvervalste goederen
(kleding, schoenen en parfums) en deelname aan
criminele organisatie.

Merkenrecht (Gerecht EU)

Geen verwarringsgevaar tussen FREE STYLE and
FREE YOUR STYLE voor o.a. promotie-diensten
IEPT20131016, GEU, El Corte Inglés v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen gedeeltelijke toewijzing
van oppositic tegen beeldmerk met woordelementen
“FREE YOUR STYLE” voor waren van klassen 25, 35
en 41 op grond van communautaire en nationale
woordmerken “FREE STYLE” voor waren van klassen
3, 18 en 25. Het beroep wordt verworpen. De
overeenstemming tussen de waren en diensten (o.a.
reclame en promotie-diensten) enerzijds, en de
conflicterende tekens anderzijds is niet sterk genoeg dat
er sprake kan zijn van verwarringsgevaar.

Voldoende verschil tussen tekens OXYGESIC en
Maxigesic voor pijnstillers: geen verwarringsgevaar
IEPT20131016, GEU, Mundipharma v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen afwijzing oppositie tegen
woordmerk “MAXIGESIC” voor waren van klasse 5
op grond van woordmerk “OXYGESIC” voor waren
van klasse 5. Het beroep wordt verworpen. Gelet op de
totaalindruk van de conflicterende tekens en de mate
van aandacht van het relevante publiek is er ondanks de
gelijkenis tussen de betrokken producten (pijnstillers)
voldoende  verschil tussen de tekens om
verwarringsgevaar uit te sluiten. De kamer van beroep
heeft dus terecht geoordeeld dat er geen
verwarringsgevaar is.

Verwarringsgevaar tussen CORDIO en CORDIA voor
o.a. vormgeving van webpagina's

IEPT20131016, GEU, Singer v BHIM

Merkenrecht. Beroep tegen toewijzing van oppositie
tegen woordmerk “CORDIO” voor diensten van klasse
42 op grond van woordmerk “CORDIA” voor diensten
van klassen 36, 37 en 42. Het beroep wordt afgewezen.
Er is sprake van verwarringsgevaar tussen de
woordmerken CORDIO en CORDIA voor o.a. de
vormgeving en bijwerking van webpagina’s. De tekens
zijn visueel en fonetisch vergelijkbaar. Met betrekking
tot de begripsmatige overeenstemming hebben de
termen verschillende betekenissen, maar zijn het
termen die niet in de talen van de Europese Unie
voorkomen. Er bestaat dus een gevaar voor verwarring,
zelfs voor de professionals die een deel van het
relevante publiek vormen.
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Verwarringsgevaar tussen woord- en beeldmerken
ZOOSPORT en ZOOT SPORTS voor sportkleding
IEPT20131016, GEU, Zoo Sport v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen toewijzing van opposities
tegen woordmerk “ZOOSPORT” en beeldmerk “zoo
sport” voor waren en diensten van klassen 18, 25 en 35
op grond van Gemeenschapswoord- en beeldmerken
met woordelementen “ZOOT” en “SPORTS ZOOT
SPORTS” voor waren en diensten van klassen 9, 25,
35, 36 en 41. In beide zaken wordt het beroep
afgewezen. De kamer van beroep heeft terecht
geoordeeld dat er sprake was van verwarringsgevaar
tussen de aangevraagde woord- en beeldmerken en het
oudere beeldmerk. Er is sprake van visuele, fonetische,
en begripsmatige overeenstemming. Deze conclusie
wordt niet afgedaan door het feit dat de goederen
kledingstukken zijn, waar het visuele aspect een grotere
rol speelt. Op grond hiervan is er geen noodzaak om te
(her)overwegen of er sprake is van gevaar voor
verwarring tussen de aangevraagde merken en het
oudere woordmerk.

Diversen

Brief betreffende inbreuk op rechten Pizzarette is
misleidende reclame

IEPT20131015, Hof Arnhem-Leeuwarden, Trebs v
Food & Fun

Misleidende reclame. Brief van Food & Fun aan
afnemers van Trebs, waarin staat dat pizzaoven van
Trebs inbreuk maakt op rechten van Food & Fun is te
kwalificeren als vergelijkende reclame: brief roept
geadresseerden op pizzaoven van Food & Fun bij haar
distributeur in te kopen en vermeldt uitdrukkelik naam
van Trebs. Brief is ook misleidend, nu Food & Fun
onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat enige
legaal in China geproduceerde pizzoven de Pizzarette
van Food & Fun is en haar mededeling dat het Trebs
niet vrijstaat een gelijkend product te vervaardigen en
verkopen derhalve niet juist is.

(Met dank aan Eelco Bergsma, Deterink).

Journalistieke zorgvuldigheids- en onderzoeksplicht
geschonden inzake oproep over Pretium
IEPT20131002, Rb Overijssel, Pretium v Wegener
Publicatie. Verwijdering bevolen van onrechtmatige
oproep "Oproep: wat zijn uw ervaringen met
Pretium?": bewoordingen met negatieve lading, terwijl
directe aanleiding voor oproep in dergelijke
bewoordingen onduidelijk blijft. Wegener heeft haar
journalistiecke zorgvuldigheids- en onderzoeksplicht
geschonden en Pretium bij voorbaat in kwaad daglicht
gesteld. Geen rectificatie. Wijze van publiceren is
voorbehouden aan uitgever, zodat niet kan worden
geoordeeld of dit onrechtmatig is.

BERICHTEN
Artikelen en opinies

B9 12577. Bas Kist (Chiever), Politica mag geen
campagne voeren in Louboutins

NRC 18-10-2013: “Vlaams Belang-politica Anke Van
dermeersch mag in haar campagne ‘Vrouwen tegen
islamisering’ geen gebruikmaken van de schoenen van
Louboutin. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen deze
week bepaald in een kort geding dat was aangespannen
door Louboutin. Van dermeersch, die een zetel in de
Belgische senaat heeft, was in september 2013 een anti-
islamcampagne gestart. Daarbij had de politica — in
1991 nog Miss Belgi¢ — affiches verspreid met een foto
van haar benen op de schoenen met de rode zolen van
Louboutin. Naast haar benen had Van dermeersch een
schaal met provocerende sharianormen opgenomen.
[...] Natuurlijk mag Van dermeersch gewoon
Louboutins dragen, maar dat betekent nog niet dat je ze
zo als uithangbord in een controversiéle campagne kunt
gebruiken. Dat is schadelijk voor de reputatie van dit
bekende merk. Van dermeersch moet onmiddellijk
stoppen met verdere verspreiding van de posters.”

B9 12581. Bruno de Vuyst (Janson Baugniet),
Equivalentie in het EOV octrooirecht: een
rechtsvergelijkende wandeling.

“Hoe moet men dan de interpretatie in verband met de
reikwijdte van een octrooi en de inbreuk per
equivalentie interpreteren? De eerste zin van het
Protocol, artikel 1, is duidelijk. Een letterlijk volgen
van de conclusies alleen is niet behoorlijk. De
conclusies enkel als richtlijn gebruiken is eveneens
onbehoorlijk. Tussen beiden vraagt het Protocol een
Boeddhistische middenweg te vinden, die, Gautama
indachtig, geen rechte lijn is, maar een slingerend pad
tussen twee uitersten. Wat daarvan te maken zonder in
rook en theologische bespiegeling op te gaan? De
Duitse rechtspraak had reeds een pre-EOV traditie die
stoelde op het 1idee van een algemeen
uitvindingsconcept, zeg maar: wezensleer. De komst
van het EOV en het EOB octrooi vereisten echter geen
radicale ommekeer en de Duitse octrooiwet van 1981
betekende geen moeilijke breuk met het verleden, te
meer omdat de wet het aan de rechtbanken overliet om
de definitie van equivalentie in te vullen (wat zij deed
vanaf de Formstein beslissing in 1986). Artikel 14 van
de Duitse Octrooi Wet (DOW) was ook reeds in 1978
apart geadopteerd en vereist een evalueren van de
termen van de conclusies, wat inhoudt dat men daarbij
eveneens de equivalente gedaanten van de uitvinding
overweegt voor het vaststellen van een inbreuk.”
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Agenda

B9 12579. Union Round Table: IP enforcement at the
EU border; Gear up for the tools and rules of
tomorrow.

Amsterdam, vrijdag 22 november 2013. “Proceedings
based on Applications for Action have proven to be an
effective instrument against the release of IPR
infringing goods into the Internal Market. However
they do not always provide a proper answer to the latest
trend of IPR infringement showing a shift towards
small consignments of goods coming into the EU via
postal and courier services. The new IT tool, commonly
referred to as the "Enforcement Database", that will be
made available by the EU Observatory, and the new
EU Custom Regulation that shall apply as from 01
January 2014, will further expand the possibilities to
enforce IPR. During this Round Table session we will
explore, together with keynote speakers from the EU
Observatory, the national Customs Service and Legal
Attorney practice, the possibilities this new tool and
regulation will provide to improve IPR enforcement at
the EU border.”

Nieuws

B9 12576. Art. 29 Working Party: document on
providing guidance on obtaining consent for cookies
Uit het persbericht: "The Article 29 Working Party, in
which all 28 data protection authorities of the EU are
represented, have adopted a working document
providing guidance on obtaining consent for cookies.
The ePrivacy Directive stipulates the need for consent
for the storage of or access to cookies, but there are
quite some variations in practice. For example, an
immediately visible notice that various cookies are
being used or a notice that by further browsing on the
website, the user agrees to cookies being set. Even
though these practices are helpful, in isolation they are
unlikely to constitute valid consent, as all the elements
for obtaining consent must be present. Together with
the opinion on consent that the Working Party already
adopted in 2011 and the opinion of 2012 on the
exemptions for cookie consent, this document provides
more clarity and practical guidance on the requirements
of valid consent and its main elements in the specific
context of cookies."

B9 12575. Europese auteursorganisaties positief over
voorstel EP Resolutie thuiskopieheffingen

Voice bericht: "Een groot aantal organisaties van
auteurs en uitvoerend kunstenaars in Europa heeft een
gezamenlijk statement afgegeven waarin zij het
voorstel voor een EP Resolutie over
thuiskopieheffingen van het EP-lid Frangoise Castex
warm aanbevelen aan de Europese Commissie en de
lidstaten. Zij wijzen er op dat de aanbevelingen van
Vitorino eerder dit jaar vooral gericht waren op de
zorgen van importeurs van IT-producten. Het voorstel

van Castex legt juist de nadruk op de belangen van de
Europese auteurs en uitvoerende kunstenaars bij een
uniforme thuiskopieheffing en de implicaties daarvan
voor de culturele diversiteit in Europa."”

B9 12580. Thuiskopieheffingen ongewijzigd
Rijksoverheid.nl bericht: “De thuiskopieheffingen gaan
niet omhoog. De huidige, tijdelijke regeling wordt op 1
januari 2014 met twee jaar verlengd. Dit betekent een
heffing van maximaal 5 euro op smartphones, telefoons
met mp-3 spelers, tablets, hdd recorders en
settopboxen. Audio-/videospelers houden een heffing
van maximaal 2 euro. Voor pc’s en laptops blijft een
vast bedrag van 5 euro gelden, voor externe hdd-drives
is dat 1 euro. Bij de aanschaf van een cd-rom of dvd
geldt het laagste tarief: 3 eurocent. Een en ander blijkt
uit een algemene maatregel van bestuur die
staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie
vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.”

B9 12582. Campagne van Anke Van dermeersch
maakt ook auteursrechtinbreuk

Standaard.be bericht: "Na schoenenmerk Louboutin
krijgt nu ook de Canadese studente Rosea Lake gelijk
over de campagne van ‘Vrouwen Tegen Islamisering’.
De campagne is te sterk gebaseerd op het werk van de
studente en mag daardoor niet meer gebruikt worden,
oordeelt de rechtbank. De VB-politica gaat in beroep
tegen de uitspraak.”

(Met dank aan Christian Dekoninck, Crowell & Moring
LLP).
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