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VACATURES & ADVERTENTIES

The Assistant will provide
day to day administrative
support in various areas of
intellectual property work
including  trade  mark
prosecution and enforce-
ment for the adidas,
Reebok, Rockport, Taylor-
Made and Ashworth

IP Assistant
The Netherlands

businesses.
D Wilt u een conservatoir
® (bewijs)beslag leggen op
|G| ‘] U RIS digitale informatie, over-
' gaan tot een beslag tot
afgifte van data of digitale
bestanden ontsluiten?
\ DigiJuris is u graag van
dienst. DigiJuris is
gespecialiseerd in forensic
IT, digitale factfinding en bewijslevering. Zij richt zich
hoofdzakelijk op mensen werkzaam in de juridische
dienstverlening.

expansion of the

ey The \

and Design Law - Znd edition European Union from 15
Member States in 1996 to
currently 27 has triggered

Editors : :

hicies Gilen further discussion of pan-

Verena von European trademark

Bomhard protection, its  require-
ments and limitations.

@ wolters Kluwer :
L & s Concise European Trade-

mark and Design Law
aims to offer the reader a rapid understanding of the
provisions of trademark and design law in force in
Europe.

The Institute for Information

Law has a  position

available, for a Post-doc

Researcher (economist,

. L econometrist ~ or  social
post-doc r eseacher scientist). The researcher
— Yt will be charged with
or social scientist) performing survey data

analysis as part of a NWO-
funded research project on compensation systems for
the use of copyright works online. He/she will work as
part of an interdisciplinary team of legal scholars,
economists and social scientists led by Prof. P. Bernt
Hugenholtz.

De IEPT-Wetten-app is
vervangen door een
technisch verbeterde IE-
Wetten-App van Boek9.nl.
De App is sneller dan
2013 voorheen en kan beter up-
0 fsene to-date gehouden worden.
\ —LTED 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?9.nl

IE-Wetten

Nog PO-punten nodig
voor het einde van het
jaar? De oplossing van
Boek9.nl:  Video  On
Demand. De IE-Updates
en webinars van Boek9.nl

tijdstip te volgen!
en Law At Web zijn nu
ook "on demand" en dus

Talk
L JNIBES
f—Y OnNDEMAND
op eigen tijdstip te

volgen! In de IE-Updates van één uur wordt de
relevante jurisprudentic op IE-gebied van de
voorgaande twee maanden behandeld (€ 50 - 1 PO). In
de webinar IE en licenties bij faillissement bespreekt
Dick van Engelen in twee uur de status van IE-licenties
bij een faillissement van de licentiegever naar
aanleiding van het Nebula-arrest en hoe de ongewenste
gevolgen daarvan in de praktijk kunnen worden
opgevangen (€ 125 - 2 PO). Binnenkort verschijnt ook
de video van de webinar IE en Goederenrecht.

Boek?.nl IE-Updates
en Webinars

Op uw eigen
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

De minimis: gewraakte foto als onderdeel afbeelding
van te koop aangeboden fotolijstje geen inbreuk
IEPT20131218, Rb Amsterdam, Masterfile v ABC
Kado

Auteursrecht. Geen auteursrechtinbreuk: gebruik van
gewraakte foto ("Bruid en bruidegom kussen") in
fotolijstje door ABC Kado is gelet op omstandigheden
aan te merken als incidentele verwerking als onderdeel
van ondergeschikte betekenis in ander werk (artikel 18a
Aw), te weten de op de website getoonde atbeelding
van het te koop aangeboden fotolijstje.

(Met dank aan Patrick Koerts, Trip Advocaten).

Merkenrecht

Geen rechtsgeldige verkrijging van wodkamerken:
geen privatisering van Russische staatsonderneming
IEPT20131220, HR, Spirits v FKP

Merkenrecht. Cassatieberoep verworpen.
"Toestemming" die kwade trouw opheft in zin van
artikel 4(6) BMW dient te worden "verleend", hetgeen
duidt op meer dan enkel gedogen, en doet dienst om de
(subjectieve) kwade trouw van de deposant op te
heffen, hetgeen erop wijst dat die deposant van de
toestemming op de hoogte zal moeten zijn. Begrip
"kwade trouw" vormt autonoom begrip van Unierecht
dat eenvormig moet worden uitgelegd: geen eis van
daadwerkelijke positieve wetenschap. BMW staat niet
in weg van vordering tot afgifte van merken op grond
van artikel 3:296 BW, die ertoe strekt dat de
tenaamstelling van depots in overeenstemming wordt
gebracht met werkelijke rechtstoestand omdat geen
geldige  verkrijging  van  merkrechten  heeft
plaatsgevonden.

(Met dank aan Laura Fresco, Hoyng Monegier).

In opdracht afvullen van blikjes geen merkgebruik
IEPT20131220, HR, Winters v Red Bull
Merkenrecht. Dienstverlener die in opdracht en volgens
aanwijzingen van derde verpakkingen afvult die hem
door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop
door diens toedoen daaraan voorafgaand een
inbreukmakend teken is aangebracht, maakt zelf geen
gebruik van dit teken in de zin van artikel 5
Merkenrichtlijn en/of artikel 2.20 BVIE. HR doet zaak
zelf af: vorderingen van Red Bull alsnog afgewezen,
met verwijzing van Red Bull in proceskosten in eerste
aanleg en hoger beroep. Ook in cassatie wordt Red Bull
in proceskosten veroordeeld: nu kosten van [A] niet
toereikend gespecificeerd zijn en Red Bull zich
hierdoor niet naar behoren tegen die opgave kan
verweren, worden de kosten op de gebruikelijke wijze
begroot.

81 RO: cassatieberoep verworpen (Wendy's
International/Wendy's)

IEPT20131220, HR, Wendy’s International v
Wendy‘s

Merkenrecht. De Hoge Raad verwerpt het
cassatieberoep van Wendy’s International. De in de
middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie
leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere
motivering nu de klachten niet nopen tot
beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Geen depot te kwader trouw: Maba-merk niet enkel
aangevraagd met oogmerk gebruik ervan te beletten
IEPT20131210, Hof Den Haag, Promodyne
Merkenrecht. Auteursrecht. Gebruik als exportmerk
geen relevant gebruik voor depot te kwader trouw
indien gevaar voor EU-verhandeling uitgesloten is.
Uitgaande van ruim gebruiksbegrip sprake van
aanvrage met bedoeling om merk zelf in EU als
exportmerk te gebruiken en niet enkel om [A] gebruik
te beletten. Woord “Maba” niet auteursrechtelijk
beschermd. Auteursrechthebbende op grond van
“leiding en toezicht” vereist meer dan enkel
zeggenschap: dat van een eigen schepping van de
medewerkers niet gesproken kan worden.

(Met dank aan Jerry Considine, Considine Advocaten

BY).

Niet aannemelijk dat meer dan 25% van relevante
publiek in 2012 bekend was met POPSTARS-merk
IEPT20131217, Hof Den
Haag, SBS v Screentime
Merkenrecht. Screentime
heeft bij verminderde
vordering (verbod op inbreuk
op POPSTARS-merken tot
april  2013), mede in
aanmerking genomen dat
vaststaat dat geen
dwangsommen zijn verbeurd,
geen  spoedeisend  belang
meer, zodat om die reden deze
vordering in kort geding niet kan worden toegewezen.
Screentime heeft voorts de gestelde algemene
bekendheid van POPSTARS-merk op 15 november
2012 (datum van kort gedingvonnis) niet aannemelijk
gemaakt: niet aannemelijk dat meer dan 25% van
relevante publiek in Nederland op die datum bekend
was met POPSTARS als merk.

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

‘i&
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Modelrecht

Model- en auteursrechtinbreuk: Jenny Jacket wekt
geen andere algemene indruk dan Coral Jacket

IEPT20131218, Rb Den Haag, L-Fashion v O’Neill
Modelrecht. Auteursrecht. Geldig niet-ingeschreven
Gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van Coral
Jacket: andere algemene indruk dan
vormgevingserfgoed (Tornado Jacket). Modelinbreuk:
Coral Jacket en Jenny Jacket vertonen teveel gelijkenis,
terwijl verschillen te gering zijn om andere algemene
indruk te wekken. Ook auteursrechtinbreuk: Coral
Jacket en Jenny Jacket maken dezelfde totaalindruk.
Reconventie: ~ L-Fashion  wordt bevolen een
rectificatiebrief met recall te sturen aan al haar
afnemers in de Europese Unie.

(Met dank aan Fleur Folmer en Richard van Oerle,

NautaDutilh).

Octrooirecht

Ariel Pods maken inbreuk op octrooi van Unilever
IEPT20131219, Rb Den Haag, Unilever v P&G
Octrooirecht. Nederlandse rechter bevoegd.
Spoedeisendheid van vorderingen van Unilever, voor
zover betrekking hebbend op Ariel Tabs ontbreekt:
Unilever heeft onvoldoende voortvarend opgetreden,
nu de Tabs in ieder geval vanaf 2003 in enkele landen
in Europa worden verhandeld en de marktintroductie in
Nederland in 2011 of 2012 plaatsvond. Geen sprake
van serieuze, niet te verwaarlozen kans dat Europees
octrooi van Unilever voor "water soluble package" door
bodemrechter of TKB van EOB nietig zal worden
bevonden: geen toegevoegde materie en uitvinding is
nieuw en inventief. Ariel Pods maken wel inbreuk op
octrooi van Unilever, zodat gevorderde inbreukverbod
en recall worden toegewezen.

(Met dank aan Richard Ebbink, Ruprecht Hermans en

Jan Pot, Brinkhof).

B9 12677. Prejudiciéle vragen over basisoctrooien en
ABC's

Zaak C-577/13: Actavis Group and Actavis.
Prejudiciéle vragen High Court of Justice, Chancery
Division (UK). Octrooirecht. ABC. "This concerns a
request for a preliminary ruling in a case where the
referring UK High Court asks a series of multi-part
questions concerning the application of Regulation
469/2009 concerning the supplementary protection
certificate for medicinal products."

Diversen

MAG kon zich voor 1 december 2003 niet verzetten
tegen slaafse nabootsing

IEPT20131220, HR, MAG v Edco

Ongeoorloofde mededinging. MAG kon zich voor
tijdstip van inwerkingtreding van Protocol (1 december
2003) niet op grond van artikel 14(8) BTMW verzetten
tegen onrechtmatige handelingen van Edco, bestaande
uit oneerlijke mededinging voor feiten die alleen
inbreuk op een tekening of model inhouden.

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rorsch
(De Brauw Blackstone Westbroek) en Alexander Odle
(A.R.T. Intellectual Property).

Prejudiciéle vragen over erkenning buitenlands
vonnis en openbare orde-exceptie (34 lid 1 EEX)
IEPT20131220, HR, Diageo v Simiramida
Procesrecht. IPR. Prejudiciéle vragen over erkenning
van buitenlands vonnis en weigeringsgrond van artikel
34(1) EEX-Vo (openbare orde-exceptie).

B9 12676. Conclusie AG Langemeijer tot verwerping
van beroep in cassatie Neuroloog/SIN-NL

8 november 2013, zaak 12/05393, Persoons-
domeinnaam. Publicatie. Onrechtmatige daad. Het hof
heeft de patiénte en de stichting SIN-NL gelast hun
onrechtmatig handelen jegens verweerder (een
neuroloog) ten aanzien van diens naam te staken en/of
ieder ander gebruik van een of meer domeinnamen
bestaande uit de naam van verweerder te staken. Voorts
dienen de patiénte en SIN-NL ervoor te zorgen dat de
domeinnamen “[verweerder].nl” en
“[verweerder].com” op naam worden gesteld van
verweerder, dat iedere onrechtmatige verwijzing naar
de naam van verweerder op hun website wordt
verwijderd en dat een rectificatie wordt geplaatst. De
A-G concludeert tot verwerping van het beroep.

BERICHTEN
Kamerstukken en Wetgeving

B9 12678. Voorlopig geen wettelijke regeling voor
conservatoir bewijsbeslag in niet IE-zaken

Reactie van minister Opstelten op arrest van de Hoge
Raad d.d. 13 september 2013 over conservatoir
bewijsbeslag in ‘niet IE-zaken’, kenmerk 466774, 20
december 2013.

“Met zijn arrest heeft de Hoge Raad de rechtspraktijk
een duidelijk kader geboden waarmee zij voorlopig
voort kan. Dat blijkt ook uit twee recente beslissingen
van de voorzieningenrechter, waaronder de uitspraak
waarbij de voorzieningenrechter die de prejudici€le
vragen stelde definitief besliste over het verlof tot het
leggen van het bewijsbeslag. Dit stelt mij in de
gelegenheid om alvorens over te gaan tot het opstellen
van een wettelijke regeling voor een algemeen
conservatoir bewijsbeslag, nader overleg te voeren met
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de rechtspraktijk over hoe die regeling het beste
vormgegeven kan worden. Voorts is van belang dat
geanticipeerd kan worden op de Europese
ontwikkelingen op het terrein van het bewijsrecht. Op
dit moment is de uitkomst daarvan echter nog moeilijk
te voorspellen. De verwachting is dat het komend jaar
meer duidelijkheid zal brengen. Vanzelfsprekend zal ik
uw Kamer informeren, zodra er meer duidelijkheid is.”

B9 12683. Brief over Raad voor
Concurrentievermogen inzake o.m. herziening van
Europees merkenstelsel

Brief van minister Kamp (EZ), Raad voor
Concurrentievermogen, Kamerstukken II 2013-2014,
21501-30 wnr. 321, 17 december 2013: “Het
voorzitterschap meldde de Raad dat veel voortgang is
geboekt op dit dossier. Commissaris Barnier
benadrukte het enorme economische belang van het
pakket, met name voor het mkb. Daarbij kan het pakket
ook een middel zijn om het groeiende probleem van
namaak te bestrijden. Het vele werk dat op technisch
niveau is verricht, werd daarbij geprezen. De
Commissie benadrukte echter wel dat het nu van belang
is om het dossier naar een politiek niveau te brengen.
Commissaris Barnier wil daartoe de komende periode
een aantal onderwerpen in Coreper bespreken: de
governance van het Harmonisatiebureau voor de
Interne Markt (BHIM), het BHIM als gedecentraliseerd
agentschap, de  financiering van  nationale
merkenbureaus en de hoogte van de vergoedingen, de
mate van harmonisatie en het debat rondom transit en
de distributie van het budgettair surplus van BHIM. Dit
zijn één voor ¢één ingewikkelde punten, maar de
Commissie gaf aan dat het van belang is om hierover in
de Raad beslissingen te nemen en niet op technisch
niveau te blijven hangen. De Commissie heeft
aangegeven er voor open te staan dit nog binnen het
huidige mandaat van het Europees Parlement af te
ronden.”

Tijdschriften

B9 12679. Ady van Nieuwenhuizen, 'Specialist’,
'gespecialiseerd in' of toch niet?

BMM Bulletin 2/2013, p.62-69: “Op basis van het
Porsche/Van den Berg-arrest mag een niet-erkende
dealer geen gebruik meer maken van de aanduiding
'[woordmerk]specialist'. Deze aanduiding mag ook niet
gebruikt worden in een domeinnaam. Wel mag de niet-
erkende dealer in advertenties of op de website gebruik
maken van de aanduidingen 'gespecialiseerd in
[woordmerk] en 'specialist in [woordmerk]'. Wat is nu
het verschil tussen de aanduiding 'specialist' en
'gespecialiseerd in' of 'specialist in'? De aanduiding
'specialist' is gebruik als teken ter onderscheiding van
de onderneming, waren en diensten. 'Gespecialiseerd
in' en 'specialist in' is enkel een beschrijvende
mededeling van wat de niet-erkende dealer is, namelijk
gespecialiseerd in een specifiek product. Deze

nuancering van de aanduiding specialist is duidelijk een
aanvulling op de BMW/Deenik-regels en zal een
merkhouder meer munitie geven om niet-erkende
dealers tot op zekere hoogte te verbieden gebruik te
maken van zijn merken en niet de indruk te wekken dat
er een commerciéle band bestaat tussen de niet-erkende
dealer en de merkhouder."

B9 12680. Flip Petillion en Axel Clerens, De
gegronde redenen van de merkhouder in de Europese
rechtspraak

BMM Bulletin 2/2013, p. 70-75: “Deze bijdrage geeft
een overzicht van relevante rechtspraak van het Hof
van Justitie i.v.m. de 'gegronde redenen' in de zin van
art. 7 lid 2 van de Harmonisatierichtlijn en artikel 13 lid
2 van de Verordening m.b.t. het Gemeenschapsmerk.
Het gaat om redenen die de merkhouder toelaten zich te
verzetten tegen de verdere commercialisering van
waren, hoewel deze door hemzelf of met zijn
toestemming op de Interne Markt zijn gebracht (en
waarop zijn merkrechten dus in principe uitgeput zijn).
Naast de wijziging of verslechtering van de toestand
van de waren zoals vermeld in de Harmonisatierichtlijn
en de Verordening m.b.t. het Gemeenschapsmerk, heeft
het Hof intussen ook heel wat andere 'gegronde
redenen' aanvaard in haar rechtspraak. Uit deze
rechtspraak kan men stilaan een gemeenschappelijke
richtsnoer distilleren, nl. dat de nationale rechter
telkens een aantal fundamentele belangen t.o.v. elkaar
moet afwegen: dat van de merkhouder, dat van
consumenten en wederverkopers en het algemeen
belang van de Interne Markt en de vrije concurrentie.
Voor wat betreft de parallelimport van farmaceutische
producten gelden meer specificke regels, met o.m. een
concrete 'checklist' aan voorwaarden waarvoor de
parallelimporteur de bewijslast draagt. Wat betreft
reclame voor wederverkoop, dient men dan weer te
kijken naar de criteria die het Hof hanteerde in o.m. de
BMW/Deenik, Portakabin en Google Adwords zaken."

B9 12681. Jaap Bremer, Verwijzen of verwarren?
Over refererend merkgebruik in de praktijk

BMM Bulletin 2/2013, p. 76-82: “Hoewel het Hof van
Justitie een omvangrijk 'acquis Communautaire' over
refererend merkgebruik heeft gecre€erd, en hoewel er
ook in de feitenrechtspraak in meerdere of mindere
mate wel een trend in de beoordeling van specifieke
vormen van merkgebruik te ontwaren is, blijft er toch
onzekerheid bestaan omtrent de vraag wat wel en niet
is toegestaan, getuige ook het grote aantal rechtszaken
over refererend merkgebruik. In een aantal uitspraken
komt terug dat de genoemde omstandigheden
(bijvoorbeeld: uitingen over relatie met merk(houder),
gebruik beeldmerk, gebruik merk in handels-
respectievelijk  domeinnaam, ieder voor zich niet
zonder meer voldoende zijn voor het ontoelaatbare
suggereren van een band met de merkhouder, maar in
combinatic met elkaar wel. Het is dus riskant om
algemene conclusies uit de rechtspraak te trekken
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omtrent de toelaatbaarheid van bepaalde vormen van
refererend merkgebruik. De eventuele implementatie
van de voorstellen in de Max Planck-studie zal naar
verwachting niet veel meer duidelijkheid brengen, nu
deze voorstellen vooralsnog grotendeels een codificatie
en samenvoeging van de reeds uit de jurisprudentie
bekende regels lijken neer te komen. Sommige
merkhouders hebben, wellicht om meer duidelijkheid te
creéren en daarmee inbreuk op hun merkrechten te
voorkomen, zelf richtlijnen opgesteld voor het gebruik
van hun merken door derden.”

B9 126835. M.M.M. van Eechoud, De
grensoverschrijdende inbreuk: daad, plaats en norm
na Football Dataco & Pinckney

AMI  2013/6, p. 169-178: “Uit bovenstaande
verhandeling blijkt dat er meerdere methoden zijn om
de territoriale reikwijdte van het nationale auteursrecht
te vergroten. Door de materiéle normen ruim uit te
leggen waardoor feitelijk-geografisch handelen in het
buitenland gekwalificeerd wordt als een binnenlandse
rol of daad (de 'importeur' uit Opus, het 'hergebruik’
door Sportradar). Of door het buitenlands handelen van
de ene partij aan te knopen bij binnenlands handelen
van de andere (de Hi-Hotel-casus en mogelijk ook
Pinckney). Of, en deze klassieke IPR-escape had ik nog
niet genoemd, door regels van eigen auteursrecht als
'voorrangsregels' boven het op een rechtsverhouding
toepasselijk recht te laten gaan. Dit doet het BGH ook
in de Hi-Hotel-zaak: de hoogste Duitse rechter erkent
dat de overecenkomst tussen fotograaf en hotel
weliswaar is onderworpen aan Frans recht, maar
oordeelt dat de doeloverdrachtsbepaling uit de Duitse
auteurswet  toepassing claimt als regel van
(super)dwingend recht.”

B9 12684. C. Engels, Multiterritoriale licentiéring van
online muziekauteursrechten en de (toekomstige) rol
van cbo's

AMI 2013/6, p. 179-185: “Het voorstel maakt duidelijk
dat cbo's die multiterritoriaal licenti€ren, of dat willen
gaan doen (ook al is dat enkel voor hun eigen 'directe’
repertoire), aan bepaalde strenge vereisten zullen
moeten gaan voldoen. Zo moeten ze in staat zijn om op
detailniveau al het repertoire dat binnen een online
dienst gebruikt wordt, te identificeren en aan de hand
daarvan te factureren en te distribueren. Deze eis lijkt
op het eerste gezicht niet heel opzienbarend, maar voor
met name kleine cbo's die multiterritoriaal licentiéren,
zal het moeilijk zijn om daaraan (volledig) te voldoen.
Dit heeft te maken met het feit dat partijen als Spotify
en iTunes, wanneer een multiterritoriale licentie is
verleend door een cbo, alle gebruiksdata
(streamsfdownloads) voor alle landen die onder de
licentie vallen, aanleveren. Het kan bij één partij dan
bijvoorbeeld al gaan om miljarden streams. De cbo
dient vervolgens al het gebruik van haar eigen
repertoire, uit het totale gebruik van al het repertoire te
'filteren'. Ieder specifiek (deel van een) werk waarvan

de cbo de rechten heeft, dient dus afzonderlijk
geidentificeerd te worden, aangezien alleen voor die
werken gefactureerd kan worden. Dit is in de praktijk
een zeer gecompliceerd proces en brengt mee dat
aanzienlijke investeringen in IT-systemen dienen te
worden gedaan. Voorveel kleinere cbo's zal dit in de
praktijk een probleem kunnen gaan vormen.”
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