NIEUWSBRIEF BOEK9.nl & IEPT.nl

(Week 18, 2013, 29 april t/m 5 mei 2013).

VACATURES & ADVERTENTIES

Kardinale uitbreiding merkenpraktijk Brinkhof. De merkenpraktijk van Brinkhof staat
sinds jaar en dag aan de top van de Nederlandse |E-advocatuur. Door de gestage
aanwas van nieuwe cli€nten en zaken zijn wij dringend op zoek naar versterking in alle
geledingen: van star individual tot startend stagiair. Wij vragen van jou een tomeloze
ambitie en passie. Natuurlijk moet je ook voldoen aan de eisen die elk ander topkantoor
stelt, zoals excellente kennis en vaardigheden. Wie durft?

Kluwer IP Law. Get your free trial. New Online IP Research Solution. Kluwer |IP Law
is a new, single and complete research tool for IP professionals delivering commentary,
workflow tools and the latest news to ensure the success of your practice. Whether you
are working on Patents, Trademarks and Copyrights - Kluwer IP Law is your complete
and authoritative IP research service.

Wolters Kluwer: Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court:
The (Draft) Rules of Procedure of the Unified Patent Court. The long-awaited
European Unitary Patent and Unified Patent Court will soon become a reality.
Companies, research institutions, and individuals will be able to obtain not only a patent
title with immediate effect in 25 EU Member States, but also a court decision on (for
example) infringement or validity of a European or Unitary patent with effect in the
participating Member States. Everybody involved in European patenting will find
enormously welcome guidance in this extraordinary book.

Boek9.nl IE-Update Talk — 4. 27 mei 17.00 uur. Het vierde jurisprudentie-webinar van
dit jaar: een jurisprudentie webinar door Dick van Engelen waarin de belangrijkste |E-
jurisprudentie van de afgelopen 2 maanden wordt besproken in 1 uur.

IE-Goederenrecht (Handboek). Dick Van Engelen. De goederenrechtelijke aspecten
van de verschillende |IE-rechten worden in dit boek centraal behandeld. Daarmee
schept dit boek enige orde in de goederenrechtelijke wanorde die het gevolg is van het
verzuim van de wetgever om een Boek 9 BW tot stand te brengen. Het boek voorziet in
de behoefte van de praktijkjurist die geconfronteerd wordt met transacties die
betrekking hebben op meerdere IE-rechten, zoals bij een overname, fusie of
financiering of een curator die meerdere |IE-rechten binnen of buiten de boedel aantreft.

Banners op: boek9.nl & iept.nl

Adverteren op Boek9.nl & IEPT: ledereen bereiken die u wilt bereiken.


http://www.boek9.nl/
http://www.iept.nl/

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

B9 12294. Conclusie A-G Verkade, 3 mei 2013, zaak 12/02298, Allposters v
Pictoright. (Met dank aan Thijs van Aerde, Houthoff Buruma en Job Hengeveld,
Hengeveld Advocaten).

Auteursrecht. Het hof heeft geoordeeld dat de (verondersteld: rechtmatig) in het verkeer
gebrachte reproducties door Allposters aldus in een nieuwe vorm worden verspreid,
leidend tot een nieuwe exploitatie-mogelijkheid; en daarmee tot een nieuwe — te
verbieden- openbaarmaking in de zin van artikel 12 Aw. De conclusie van de A-G strekt
ertoe dat de Hoge Raad, alvorens nader te beslissen, het HYJEU zal verzoeken om
over vragen van uitleg van de Auteursrechtrichtlijn uitspraak te doen, alsmede tot
aanhouding van de zaak totdat dat Hof daarover uitspraak heeft gedaan.

http:.//www.boek9.nl/boek9-berichten/conclusie-ag-verkade-in-allposters-pictoright-
auteursrecht

IEPT20130425, Rb Oost-Brabant, Van Loo v F-Actif. (Met dank aan Bert van Loo,
Van Loo Products.)

Auteursrecht. € 1.500 schadevergoeding wegens het zonder toestemming en
naamsvermelding plaatsen van foto op website: tweemaal gebruikelijke basistarief.
Beroep op disclaimer op website slaagt niet: eenzijdige verwijzing naar disclaimer op
website is geen rechtshandeling die derden zoals Van Loo bindt. Onvoldoende
onderbouwd dat sprake is van misbruik van auteursrecht door Van Loo.

http://www.boek9.nl/items/iept20130425-rb-oost-brabant-van-loo-v-f-actif

IEPT20120905, Rb Amsterdam, Van Loo v Buis. (Met dank aan Titia Deurvorst,
Brainich Advocaten).

Auteursrecht. Geen verjaring. Inbreukvorderingen gebaseerd op auteursrechten op
Delfts blauwe tekeningen op onderzetters en op ontwerpen van molens op
sleutelhangers afgewezen: aan de tekeningen en ontwerpen komt geen
auteursrechtelijke bescherming toe, nu deze gemeengoed zijn en niet als
oorspronkelijke werken zijn te beschouwen. Van Loo heeft niet concreet gemaakt
waarom de tekeningen en de ontwerpen (vorm, layout en Hollandse opdrukken) het
resultaat zijn van eigen creatieve keuzes. Geen slaafse nabootsing: Van Loo heeft
onvoldoende gesteld dat haar producten een eigen plaats in de markt innemen.

http:.//www.boek9.nl/items/iept20120905-rb-amsterdam-van-loo-v-buis
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Octrooirecht

IEPT20130501, Rb Den Haag, Total Systems v Potveer. (Met dank aan Michiel
Rijsdijk, Arnold + Siedsma.)

Octrooirecht. Procesrecht. Vaststellingsovereenkomst. Gevorderde verbod tot het innen
van de aangezegde dwangsommen toegewezen. Geen sprake van een nadere
overeenkomst, waarbij vaststellingsovereenkomst is aangepast, nu Total Systems
betwist deze te hebben ontvangen zodat niet kan worden aangenomen dat Total
Systems het daarin gestelde (stilzwijgend) heeft aanvaard. Onvoldoende aannemelijk
dat Total Systems met de onderzochte ontbolmachines de vaststellingsovereenkomst
heeft geschonden.

http://www.boek9.nl/items/iept20130501-rb-den-haag-total-systems-v-potveer

Handelsnaamrecht

IEPT20130502, Rb Noord-Holland, Vereniging van Wereldwinkels v Stichting
Wereldwinkels. (Met dank aan Paul Mazel, Trip Advocaten & Notarissen).

Handelsnaamrecht. Collectieve actie. Aannemelijk dat aanduiding 'wereldwinkel(s)' een
algemeen gebruikte en generieke term is voor winkels die handelen in fair trade
producten en als zodanig inmiddels tot publieke domein is gaan behoren, zodat geen
exclusief recht op gebruik daarvan als handelsnaam kan worden geclaimd. Gebruik
ervan als onderscheidingsteken (dat geen handelsnaam is) evenmin onrechtmatig,
gezien zwakke onderscheidend vermogen en gebruik ervan in combinatie met in
voldoende mate afwijkende huisstijl en logo. Wel verwijdering cq. aanpassing door
gedaagde van misleidende uitlatingen met betrekking tot de bij haar aangesloten
winkels en de inwisselbaarheid van haar cadeaubonnen.

http://www.boek9.nl/items/iept20130502-rb-noord-holland-vereniging-van-
wereldwinkels-v-stichting-wereldwinkels

Merkenrecht

B9 12298. Conclusie A-G Verkade, 3 mei 2013, zaak 12/00405, Red Bull v Menken.
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek, en Arvid van
Oorschot en Hub Hameling, Freshfields Bruckhauser Deringer).

Merkenrecht. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank Den Haag vernietigd, de
inbreukvorderingen van Red Bull (gebaseerd op haar woord/beeldmerken RED BULL
en woordmerk BULL) afgewezen en in reconventie dit laatste woordmerk vervallen
verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik. De middelen van Red Bull richten
zich tegen de door het hof aangelegde maatstaven bij de beoordeling van de
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merkenrechtelijke overeenstemming tussen de tekens, tegen de beslissing dat het
teken van Osborne geen inbreuk maakt en tegen de vervallenverklaring van het
woordmerk BULL. De conclusie van de A-G strekt tot verwerping van het principale
beroep.

http://www.boek9.nl/boek9-berichten/conclusie-ag-verkade-in-red-bull-menken-
merkenrecht

B9 12291. Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), 15 april 2013,
R&A Bailey & Co v Van der Meulen. (Met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh).

Merkenrecht. Oppositieprocedure o0.g.v. oudere Gemeenschapswoord-/beeldmerken
bestaande uit de twee grafisch vormgegeven letters “BB” tegen het gecombineerde
woord-/beeldmerk, dat ook bestaat uit twee grafisch vormgegeven letters “B” met
hieronder de aanduiding “BIERBAR”, voor bieren en alcoholvrije dranken. Het BBIE
wijst de oppositie toe, nu verwarringsgevaar tussen de tekens wordt aangenomen.

http://www.boek9.nl/boek9-berichten/bbie-verwarringsqevaar-tussen-tekens-bb-en-bb-
bierbar

Merkenrecht (Gerecht EU)

IEPT20130430, GEU, Boehringer Ingelheim v BHIM. Merkenrecht. Het Gerecht
bevestigt de weigering van bescherming van het internationale woordmerk “RELY-
ABLE” in de Europese Unie voor diensten op medisch gebied. Het merk mist elk
onderscheidend vermogen (artikel 7(1)(b) GMeV): het aangevraagde teken zal door het
in aanmerking komend publiek, bestaande uit het Engelssprekende deel van de
Europese Unie dat specialistische medische kennis heeft en derhalve een hoog
aandachtsniveau, worden opgevat als een onjuist gespelde variatie op het woord
“reliable”. Deze variatie is bovendien niet bijzonder fantasierijk of willekeurig, zodat het
als een lovende term ten aanzien van de betreffende diensten zal worden gezien en
niet als aanduiding van de commerciéle herkomst van de diensten.

http://www.boek9.nl/items/iept20130430-geu-boehringer-ingelheim-v-bhim

IEPT20130430, GEU, ABC-One v BHIM. Merkenrecht. Het Gerecht bevestigt de
weigering van inschrijving van het woordteken “SLIM BELLY” voor fithessapparatuur en
sportactiviteiten. Het teken mist elk onderscheidend vermogen, aangezien het louter
beschrijvend is voor de litigieuze waren en diensten. De woorden “slim belly” zullen
worden opgevat als “platte buik” door de Engelssprekende consumenten in de
Europese Unie en derhalve als een (bijkomstig) kenmerk van de betreffende waren en
diensten.

http://www.boek9.nl/items/iept20130430-geu-abc-one-v-bhim
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Diversen
IEPT20130402, CBB, Tabaksreclame Camel.

Tabaksreclame. Geen overtreding van het tabaksreclameverbod: uitgezonderde vorm
van onbedoelde reclame in tabaksspeciaalzaak, zoals neergelegd in artikel 5 lid 4,
onder c, sub 3° van de Tabakswet jo. artikel 5 lid 3 van de Regeling. Gelet op het
(onnauwkeurige) proces-verbaal, de daarbij gevoegde foto’s en gegeven de betwisting
door A, was het niet te vermijden dat de twee lichtbakken met het tabaksmerk “Camel”
buiten het pand zichtbaar waren voor passanten die bewust door de toegang keken.

http://www.boek9.nl/items/iept20130402-cbb-tabaksreclame-camel

B9 12299. Conclusie A-G Niessen, 2 april 2013, zaak 12/00252, X v
Staatssecretaris van Financién.

Fiscaal recht. Royalties uit octrooien. De A-G meent voorts dat belanghebbende in de
jaren waarin hij werkzaam was voor A en het onderzoek verrichtte waaruit later de in
geschil zijnde inkomsten voortvloeiden, beschikte over een vast middelpunt en dat dat
recht deel uitmaakt van het vermogen van de desbetreffende werkzaamheid. Inkomsten
daaruit dienen verdragsrechtelijk ook wanneer zij later worden genoten, daaraan te
worden toegerekend. Derhalve geeft het oordeel van het Hof blijk van een onjuiste
rechtsopvatting. De hiertegen gerichte klacht van belanghebbende slaagt aldus de A-G.

http://www.boek9.nl/boek9-berichten/conclusie-ag-niessen-over-royalties-uit-octrooien-
fiscaal-recht

WET- & REGELGEVING ( INCL. KAMERSTUKKEN)
B9 12292. BBIE: Mededeling naar aanleiding van het "IP translator arrest".

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft, in samenspraak met de
andere landen van de Europese Unie en het Bureau voor Harmonisatie binnen de
Interne Markt, besloten om een gezamenlijke verklaring te publiceren naar aanleiding
van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 juni 2012 ("IP Translator", zaak
C-307/10).

http://www.boek9.nl/boek9-berichten/bbie-mededeling-naar-aanleiding-van-het-ip-
translator-arrest
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B9 12293. BHIM wijzigt Manual 'Proof of Use' conform HvJEU-arrest OMEL/ONEL.

The Manual of Trade Mark Practice on Proof of Use has been modified to align it with
the judgment of the Court of Justice in C-149/11 ‘Leno Merken’. The revision only
affects Section 11.4.1- Use on the “domestic” market and Section 11.4.2 - CTMs: use in
the European Union. The changes will enter into force immediately after publication.

http://www.boek9.nl/boek9-berichten/bhim-wijzigt-manual-proof-of-use-conform-hvjeu-
arrest-omel-onel

B9 12296. Europese Commissie publiceert schikkingsvoorstel Google en nodigt
uit tot reacties. Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 27, lid 4, van
Verordening (EG) nr. 1/2003 in zaak AT.39740 — Google.

“‘De Commissie is voornemens om een besluit krachtens artikel 9, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1/2003 vast te stellen, waarbij de hierboven samengevatte
toezeggingen die op de website van directoraat-generaal Concurrentie werden
gepubliceerd, verbindend worden verklaard. Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van
Verordening (EG) nr. 1/2003 nodigt de Commissie belanghebbende derden uit hun
opmerkingen over deze toezeggingen te maken. Deze opmerkingen dienen de
Commissie te bereiken binnen één maand vanaf de datum van deze bekendmaking.”

http:.//www.boek9.nl/boek9-berichten/europese-commissie-publiceert-
schikkingsvoorstel-gqooqgle-en-nodigt-uit-tot-reacties

Agenda

B9 12297. Het voorlopige programma wetenschappelijke vergadering Vereniging
voor Auteursrecht: vrijdag 24 mei 2013 in het Bethaniénklooster, Barndesteeg 6B,
Amsterdam.

http://www.boek9.nl/boek9-berichten/vva-ledenvergadering-op-24-mei-2013

Diversen
B9 12290. Sabam wil internettaks afdwingen bij Belgische providers via rechter.

Tweakers bericht: "De Belgische auteursrechtenorganisatie Sabam heeft de providers
Belgacom, Telenet en Voo voor de rechter gesleept. Sabam wil dat de providers 3,4
procent van de prijs van elk breedbandabonnement gaan afdragen, als vergoeding voor
geschonden auteursrechten. Sabam wil met de 'internetttaks' zo'n 30 miljoen euro aan
auteursrechtenvergoeding innen, meldt Datanews.”

http://www.boek9.nl/boek9-berichten/sabam-wil-internettaks-afdwingen-bij-belgische-
providers-via-rechter
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B9 12295. VOI©E-voorzitter Job Cohen bepleit gezamenlijke oplossingen.

VOI®E bericht. "In zijn afsluitend betoog tijdens de werkconferentie flexibel
auteursrecht, op 23 [april] jongstleden georganiseerd door Google Nederland en de
Federatie Auteursrechtbelangen, bepleitte VOIOE-voorzitter Job Cohen samenwerking
tussen alle betrokkenen om de toegang tot een kwalitatief goed en pluriform aanbod
van informatie en cultuurproducten te kunnen blijven garanderen.”

http://www.boek9.nl/boek9-berichten/voi-e-voorzitter-job-cohen-bepleit-gezamenlijke-
oplossingen

nieuwsbrief@boek9.nl

www.boek9.nl www.iept.nl
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