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VACATURES & ADVERTENTIES

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

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

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

;;'D WOl'Eers Kluwer

Nicosia, Cyprus, in April 2011. This book reprints the
papers presented at that conference.

De IP Contracting
Academy is een
trainingsprogramma  voor
bedrijfsjuristen, advocaten,
octrooigemachtigden  en

merkengemachtigden,
specifiek gericht op het

IP Contracting

Academy

opstellen, reviewen en
XURIAS onderhandelen van
internationale IE-

overeenkomsten. De opleiding start per februari 2014
en is een initiatief van Loek Penders, hoofd IE bij
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

Avallable o the
] App Store
\ /

Een selectie van IE-wetten,

Wettenbundel| -verdragen — en - -
Octrooirecht verordeningen, die s
afgestemd op de

basisbehoefte van

octrooigemachtigden  en
praktijkjuristen. Bijgewerkt
tot 1 september 2013. Prijs:

€ 17,50 (incl. BTW).
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

Auteur mag op grond van gemaakte afspraken
jubileumboek over loodswezen niet zelf uitgeven
IEPT20131018, Rb Amsterdam, Nederlandse
Loodsencorporatie

Auteursrecht. Auteur heeft gemaakte afspraken met
Nederlandse Loodsencorporatie zo moeten begrijpen
dat jubileumboek zou worden uitgegeven door en ten
behoeve van laatstgenoemde en dat zij ook
uiteindelijke zeggenschap had over op te nemen
teksten. Uit gemaakte afspraken volgt niet dat het
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gedaagde zelf vrijstaat boek uit te geven. Een eventueel
auteursrecht van gedaagde op teksten en foto's doet niet
af aan deze afspraken. Het staat gedaagde wel vrij om
boek te schrijven op basis van openbare bronnen en
andere informatie die hij buiten het kader van
onderhavige boek heeft verkregen of zal krijgen.

(Met dank aan Arjan Kleinhout en Paul Tjiam, De
Brauw Blackstone Westbroek).

Geen auteursrecht op WASGILJ spelformat: teveel
geabstraheerd van concrete spellen
IEPT20131021, Rb_Den _Haag,
Ravensburger

Auteursrecht. IPR. Nederlandse rechter bevoegd ten
aanzien van buitenlandse gedaagden op grond van
artikel 6(1) EEX-Vo: sprake van nauw samenhangende
vorderingen, nu zowel feitelijke als juridische situatie
identiek zijn (auteursrechtelijke =~ werkbegrip en
inbreukbegrip zijn immers Europees geharmoniseerde
begrippen). WASGIJ-spelformat niet auteursrechtelijk
beschermd: teveel geabstraheerd van concrete spellen.
(Met dank aan Gert-Jan van den Bergh en Berber
Brouwer, Bergh Stoop & Sanders).

Jumbo v

Ex parte bevel wegens auteursrechtinbreuk door ter
download ter beschikking stelling van ebooks
IEPT20130829, Rb Den Haag, Brein v Ebooks
Auteursrecht. Ex parte bevel ex artikel 1019¢ Rv
wegens auteursrechtinbreuk door gerekwestreerde, die
via zijn eigen website en websites van derden meer dan
10.000  voornamelijk  Nederlandstalige  e-books
ongeautoriseerd ter beschikking stelt aan het publiek.
(Met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Stichting

BREIN).

Merkenrecht

Voor algemeen bekend merk is grotere bekendheid
nodig dan voor bekend merk 'sub c'
IEPT20131023, Rb Den

grotere bekendheid is vereist. Gelet op ex nunc
beoordeling en deze hoge maatstaf heeft Screentime
gestelde algemene bekendheid van merk 'Popstars' twee
jaar nadat zij ieder gebruik heeft gestaakt, onvoldoende
onderbouwd. Ook geen onrechtmatig handelen van
SBS jegens Screentime door voorgenomen gebruik van
teken 'The Next Popstar'. Geen nietigverklaring van
beeldmerk met woordelementen 'So you wanna be a
popstar' van SBS: geen sprake van kwade trouw
wegens voorgebruik in Benelux van merk "Popstar -
The Rivals' of voorgebruik van algemeen bekende
merk "Popstars'.

(Met dank aan Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap).

B9 12588. Verwarringsgevaar tussen SIECOM- en
SIETEL-merken en handelsnamen

Hof van Beroep Luik, 3 oktober 2013, Siecom v Sietel
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Oneerlijke
handelspraktijken. ~ Verwarringsgevaar tussen de
SieCom-merken en  het  SlEtel-merk  wordt
aangenomen: er is sprake van visuele, auditieve en
begripsmatige  overeenstemming (het dominante
element in beide merken “SIE” is identiek, terwijl de
toevoegingen “tel” en “com” inwisselbaar zijn).
Bovendien worden deze merken in de Benelux gebruikt
voor identieke waren (telecommunicatie). Deze analyse
wordt versterkt door het feit dat het achtervoegsel “tel”
is geleend van Newtel en door het gebruik van een
slogan in het Engels. Ook tussen de handelsnamen
“Siecom” en “Sietel” bestaat verwarringsgevaar, gezien
de auditieve en visuele overeenstemming tussen de
namen, de aard van hun ondernemingen, de korte
afstand tussen de ondernemingen in de Benelux, hun
clientéle, de producten die partijen verkopen en de
slogans die zij hiervoor gebruiken. Het inbreukmakend
handelen van Sietel is voorts te kwalificeren als een
oneerlijke handelspraktijk.

(Met dank aan Michaél De Vroey, Baker & McKenzie).

B9 12589. Concrete schadebegroting in het

Haag, Screentime v SBS
Merkenrecht. Beneluxmerken

VD W

"POPSTARS" en
"POPSTARS - THE
RIVALS" nietig: van huis uit
beschrijvend in  gehele
Benelux  voor  relevante
diensten (samenstellen,
produceren, regisseren en
uitvoeren  van televisie-,
audiovisuele-, muziek- en

amusementsprogramma’s) en niet ingeburgerd (in
Belgi€). Ex nunc beoordeling van algemene
bekendheid van merk in zin van artikel 6bis UvP.
Hoewel drempel voor bescherming als algemeen
bekend merk is verlaagd door inwerkingtreding van
TRIPs-verdrag en drempel van bekend merk in zin van
artikel 2.20(1)(c) BVIE benadert, blijft algemeen
bekend merk species van bekend merk waarvoor

merkenrecht

Hof van Beroep Brussel 17 september 2013,
2011/4R/1838, N.V. Sumnyland Distribution / N.V.
Stassen. Merkenrecht. Oneerlijke marktpraktijken.
Inbreuk (ja). Schadevergoeding en begroting in casu
(ja). Kwade trouw en winstafdracht (neen). [...] Het
besproken arrest van het Brusselse hof van beroep
betreft de uitspraak in de procedure ten gronde inzake
de door Stassen gevorderde schadevergoeding. Het
betrokken hof had immers in een eerder arrest van 23
juni 2009 reeds geoordeeld dat Sunnyland een
merkinbreuk pleegde, zich schuldig maakte aan
oneerlijke handelspraktijken en had bijgevolg de
staking van vermelde inbreuken bevolen, evenals een
‘market recall’. Met de vaststelling van de inbreuken en
het stakingsbevel op zak, ging Stassen over tot
dagvaarding ten gronde teneinde de door haar geleden
schade vergoed te krijgen. Ook vorderde Stassen
winstafdracht wegens beweerde kwade trouw in hoofde
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van Sunnyland. [...] Nadat het Brusselse hof bij wijze
van tussenarrest het kantonnement had toegelaten,
hervormde het het vonnis van de eerste rechter door
middel van een grondig gemotiveerd arrest waarin de
winstderving in hoofde van Stassen in concreto werd
begroot.

Een bijdrage van Sofie Cubitt, Crowell & Moring LLP.

Merkenrecht (Gerecht EU)

Verwarringsgevaar  tussen  beeldmerken  met
woordelementen AQUA FLOW en VAQUA FLOW
IEPT20131023, GEU, SFC Jardibric v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen nietigverklaring van
Gemeenschapsbeeldmerk met woordelementen
“AQUA FLOW” voor waren van klassen 6, 7, 9, 11,
17, 19 en 21 op grond van nationaal beeldmerk met
woordelementen “VAQUA FLOW” voor waren van
klasse 11. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake
van verwarringsgevaar tussen de beeldmerken met
woordelementen “AQUA FLOW” en “VAQUA
FLOW.” Ook al betreft het waren en diensten uit
(gedeeltelijk) verschillende klassen, de waren en
diensten (buizen en apparaten voor de distributie van
water) zijn identiek. Vervolgens hebben de
beeldmerken een hoge mate van fonetische
overeenstemming, en een gemiddelde mate van visuele
en begripsmatige overeenstemming.

Verwarringsgevaar tussen Klassiklotterie en NKL-
Klassiklotterie voor o.a. loterij tickets

IEPT20131023, GEU, Schulze v BHIM

Merkenrecht. Beroep tegen gedeeltelijke toewijzing
van oppositie tegen woordmerk “Klassiklotterie” voor
waren en diensten van klassen 16, 35 en 41 op grond
van woordmerk “NKL-Klassiklotterie” voor waren en
diensten van klassen 16, 35 en 41. Het beroep wordt
afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar tussen
het aangevraagde woordmerk “Klassiklotterie” en het
oudere woordmerk ‘“NKL-Klassiklotterie” voor waren
en diensten van klassen 16, 35 en 41 (loterij tickets,
marketing en reclame op loten, en organisatie van
loterijen en andere spellen). De woordmerken hebben

een hoge mate van visuele en fonetische
overeenstemming, en enige begripsmatige
overeenstemming.

Geen nietigverklaring beeldmerk Baby Bambolina;
bewijs eerdere gebruik Bambolina ontbreekt
IEPT20131023, GEU, Dimian v BHIM

Merkenrecht. Beroep tegen afwijzing nietigverklaring
van Gemeenschapsbeeldmerk met woordelementen
“Baby Bambolina” voor waren van klasse 28. Het
beroep wordt afgewezen. Dimian heeft geen bewijs
geleverd van zijn eerdere gebruik van het teken
“Bambolina” in de Spaanse markt.

Geen verwarringsgevaar tussen STERILLIUM/
BODE Sterillium en ouder merk sterilina
IEPT20131023, GEU, Bode Chemie v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen afwijzing oppositie tegen
beeldmerk in wit en rood met woordelement “sterilina”
voor waren van klassen 3 en 5 op grond van
Gemeenschapswoordmerk  en  -beeldmerk  met
woordelementen ~ “STERILLIUM” en  “BODE
Sterillium” voor waren van klasse 5. Het beroep wordt
afgewezen. Het beroep wordt afgewezen. Er is geen
gevaar voor verwarring, ondanks de hoge mate van
gelijkenis tussen de betrokken waren en een aantal
vergelijkbare elementen tussen de tekens wat betreft de
visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking. Dit
komt vanwege het feit dat de overeenstemming
voortvloeit uit het eerste deel van beide tekens,
namelijk de eerste letters, die verwijzen naar het
“steriele” aspect van het teken. Dit gebruik van
“sterilli”en “sterili” heeft een zwak onderscheidend
vermogen en is beschrijvend voor de waren en
diensten, waardoor het relevante publieck meer aandacht
zal besteden aan het laatste (afwijkende) deel van het
teken  welke  bepalend  wordt  voor  het
verwarringsgevaar.

Modelrecht (Gerecht EU)

Geribbeld koffieservies Viejo Valle maakt inbreuk op
auteursrecht Etablissements Coquet
IEPT20131023, GEU, Viejo Valle v BHIM

Modelrecht. Twee
beroepen tegen
toewijzing van
nietigverklaring ~ van

Gemeenschapsmodel
voor “geribbeld
koffieservies”. De
beroepen worden
afgewezen. Over de

visuele gelijkenis van
de modellen valt niet te twisten. In de beoordeling heeft
het Gerecht gekeken naar de auteursrechtelijke
bescherming van het model van interveniénte
(Etablissements Coquet), en oordeelde dat de decoratie
zonder toestemming in de litigieuze modellen was
gebruikt.

Diversen

Gestelde onwil van Bécker om te rectificeren op
website en in vakblad onvoldoende gebleken
IEPT20130830, Rb Midden-Nederland, Alp Lift v
Bocker

Executiegeschil. Niet alsnog dwangsom verbonden aan
eerdere veroordelingen tot rectificatie op website en in
vakblad: gestelde onwil van Bdcker, en daarmee
noodzaak van financi€le prikkel in vorm van
dwangsom, is onvoldoende gebleken.
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BERICHTEN
Artikelen en opinies

B9 12584. Bjorn Schipper (Bousie Advocaten),
Huisregels poppodia en clubs tegen fotograferen en
filmen: Prince en de Negende van Mahler.
Gepubliceerd in Muziekwereld 2013-3: “In beginsel
kan iedereen zich vrij bewegen in Nederland en dat is
maar goed ook. Bezoek aan een voetbalwedstrijd,
optreden of concert lijkt in zoverre ook vrij, zij het dat
hiervoor vaak wel eerst een entreebewijs gekocht moet
worden. Het maken van audio/visuele opnamen tijdens
optredens en de verspreiding hiervan via internet (o.a.
YouTube) en social media (o.a. Facebook, Twitter,
Instagram, flickr en tumblr) kan strijdig zijn met het
auteursrecht, portretrecht en naburige rechten. Het
maken van audio/visuele opnamen door bezoekers met
een mobiele telefoon hoeft — los van eventuele
huisregels van de locatie — op zichzelf auteursrechtelijk
geen probleem op te leveren indien de opnamen zonder
commercieel oogmerk worden gemaakt en reproductie
zich uitsluitend beperkt tot eigen oefening, studie of
gebruik. Het verder verspreiden van deze opnamen is
alleen toegestaan binnen een ‘eigen’ besloten familie-
of vriendenkring of een daaraan gelijk te stellen kring
van personen. Externe verspreiding kan aldus wel een
probleem opleveren.”

B9 12590. Stef van Gompel (IViR) en Erlend Lavik,
On the prospects of vraising the originality
requirement in copyright law: Perspectives from the
Humanities.

Journal of the Copyright Society of the USA, 2013-3, p.
387-443. “Drawing on the concept of domain from
sociocultural studies of creativity, we explain just why
it would be so enormously problematic for courts to
identify and to apply a stricter originality criterion that
would require them to make decisions on the basis of
merit. By comparing the domain of copyright law to the
domain of patent law, we argue that it is the latter’s
relative coherence and orderliness that enables patent
examiners to get traction when assessing an invention’s
degree of non-obviousness. The cultural domain, by
contrast, is less rule-bound, and therefore non-
obviousness is much harder to establish and validate.
Aesthetics — both as a set of cultural practices and
products and as an academic discipline — are simply too
heterogeneous to provide adequate toehold for the legal
analysis of higher degrees of originality.”

B9 12592. Opdrachtgeversauteursrecht op model
hoeft niet te voldoen aan  eisen  voor
modellenbescherming

Sikke Kingma (Pels Rijcken), Cassatieblog.nl, CB
2013-183, 31 oktober 2013. Over het arrest van de
Hoge Raad van 25 oktober 2013 in de zaak tussen S&S
en Esschert. “[...] Het hof had in deze zaak vastgesteld
dat de vuurkorf een model was, en dat daarom

opdrachtgever Esschert als ontwerper en dus ook als
auteursrechthebbende moest worden aangemerkt. S&S
klaagde hierop eerst dat de vuurkorf geen model was,
omdat volgens art. 3.1 lid 1 BVIE een model wordt
beschermd voor zover de tekening of het model nieuw
is en een eigen karakter heeft. Daar had het hof niets
over vastgesteld. Het had geoordeeld dat de vuurkorf
een model was in de zin van art. 3.1 lid 2 BVIE, waarin
een model is gedefinieerd als “het uiterlijk van een
voortbrengsel of een deel ervan”. Dat laatste is volgens
de Hoge Raad echter ook het juiste criterium (r.o.
4.2.2) [...].Vervolgens stelde S&S nog aan de orde dat
de GModVo (art. 14) alleen de regeling kent dat de
werkgever modellenrechthebbende wordt, en niet
(zoals het BVIE) een regeling waarin de opdrachtgever
als ontwerper heeft te gelden. Maar dat is niet relevant,
volgens de Hoge Raad (r.0. 4.2.3), omdat het in deze
zaak niet gaat over een inbreuk op een
(gemeenschaps)modellenrecht, maar op een
auteursrecht.”

Tijdschriften

B9 12587. M.R.F. Senftleben, Embargoperiodes en
voorbehoud van rechten; Bruikbare instrumenten
voor meer ruimte op het terrein van auteursrechtelijke
beperkingen?

AMI 2013/5, p. 149-156: “Van meet af aan werd in
verband met de driestappentoets de betaling van een
billijke vergoeding als een instrument gezien dat de
ruimte voor de introductie van beperkingen kon
vergroten. Volgens traditionele opvattingen heeft de
betaling van een billijke vergoeding echter slechts
invloed op de beoordeling van een beperking in het
licht van de laatste, derde stap van de driestappentoets.
Mocht een beperking in conflict komen met de eerste
of tweede stap, dan staat dit flexibiliteitsinstrument dus
niet ter beschikking. Andere instrumenten, zoals het
gebruik van embargoperiodes en de mogelijkheid van
een rechtenvoorbehoud, zouden wellicht uitkomst
kunnen bieden. Zij zijn echter nog nauwelijks
onderzocht. Tegen deze achtergrond werpt het
volgende artikel licht op deze alternatieve bronnen van
flexibiliteit. De combinatie van beide instrumenten kan
het voor nationale beleidsmakers zelfs mogelijk maken
om exclusieve rechten uit te faseren en te vervangen
door vergoedingsrechten."

Agenda

B9 12585. BMM Najaarsbijeenkomst op 7 en 8
november 2013

“Het inhoudelijk programma op vrijdag begint om 9.00
uur met als thema “Actualia in het merken- en
modellenrecht” en is zowel voor leden als niet-leden
toegankelijk. Deze bijeenkomst vindt plaats in het
historische centrum van Brugge in het Dukes’ Palace.”
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B9 12586. AIPPI - VIE Prijs 2014

Uit het persbericht: “Tijdens het IE Symposium op 12
maart 2014 zal de jaarlijkse VIE-prijs worden
uitgereikt voor een publicatie op het gebied van de
Intellectuele  Eigendom of het ongeoorloofde
mededingingsrecht. Voor de VIE-prijs komen in
aanmerking publicaties in het Nederlands, Engels,
Duits of Frans, die op of na 1 november 2012 zijn
verschenen en die betrekking hebben op enig aspect
van het Intellectuele Eigendomsrecht of het recht
inzake ongeoorloofde mededinging. In aanmerking
komen publicaties in de vorm van een artikel, een blog
of een scriptie door een auteur die ten tijde van
publicatie niet ouder was dan 35 jaar. [...] Publicaties
of nominaties (onder bijsluiting van een afschrift van
de desbetreffende publicatie) moeten uiterlijk op
vrijdag 14 februari 2014 zijn ingediend.”

Nieuws

B9 12583. Gie van den Broek (Deterink), Netwerk
namaakhandelaren strafrechtelijk veroordeeld

“In 2010, ten tijde van mijn baan als bedrijfsjurist was
de namaakbestrijding voor de merken McGregor en
Gaastra een dagtaak. Het lukte in drie jaar om de
namaakhandel in Nederland voor deze mooie merken
uit te roeien. Een van de vele dossiers leidde naar een
spoor van een namaakhandelaar uit IJsselstein. De
inbreukmaker weigerde te schikken en ontkende in alle
toonaarden. Het dossier werd overhandigd aan de
FIOD, omdat ik het vermoeden had dat deze
inbreukmaker een grote jongen was. Inmiddels ben ik
als advocaat bij Deterink Advocaten en Notarissen
verder gespecialiseerd in de namaakbestrijding en sta ik
diverse internationale merkhouders bij. Tijdens de
(openbare) zitting in de Rechtbank te Utrecht begin
oktober 2013 bleek dat inderdaad de verdachte een van
de acht medeverdachten was.”

B9 12593. Direct een boete van maximaal € 45.000 bij
illegale FM-uitzending

Agentschap Telecom bericht: "Bij de opsporing van een
illegale FM-uitzending wordt voortaan niet meer
gewaarschuwd maar meteen een boete uitgedeeld. Dit
geldt voor iedereen die de illegale uitzending mogelijk
maakt, dus zowel voor de persoon die achter de
knoppen zit, als de eigenaar of huurder waar de
zendinstallatie staat, als andere betrokkenen. Dat heeft
Agentschap Telecom bekend gemaakt. De boete kan
oplopen tot maximaal € 45.000,--."

B9 12594. SABAM voor de rechter gedaagd door
Belgische federale overheid

Entertainment Business bericht: "De Belgische federale
overheid heeft auteursrechten-organisatic SABAM
voor de rechter gedaagd en eist dat SABAM de claims
van 3,4 procent van de omzet van Internet Service
Providers intrekt. De genoemde 3,4 procent is de inzet
van een rechtszaak die SABAM eerder dit jaar

aanspande tegen internetaanbieders Belgacom, Telenet,
Numéricable en Voo. De FOD Economie heeft zich
eerder kritisch uitgelaten over de claim en is nu een
rechtszaak begonnen. De FOD Economie is van
mening dat het te ver gaat dat SABAM alle Belgische
internetgebruikers een heffing (omgerekend een euro
per abonnee per maand) oplegt en zegt op te komen
voor de rechten van de consument.”
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