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VACATURES & ADVERTENTIES

De zevende sessie van
2015 wvindt plaats op
maandag 14 december

BOEK?.nl [E-update
IEDERE 6 WEKEN

VOLGENDE as. In één uur tijd
sessie: [Py voden o &
= (Tulid jurisprudentie-highlights
e AT van de afgelopen twee
overzicht' [_,;1\\" m

maanden (november -
december 2015) op het
gebied van IE besproken
door Dick van Engelen (hoogleraar Universiteit Utrecht
en hoofdredacteur Boek9.nl).

HVG zoekt voor haar
praktijkgroep IE / ICT een
cliéntgerichte en
ondernemende  advocaat
voor de verdere opbouw en
uitbreiding van de
ondernemingsrechtpraktijk
van ons kantoor in
Amsterdam. Binnen de
praktijkgroep IE/ICT zijn de advocaten werkzaam op
het gebied van het klassieke IE-recht, IT contracten en
privacy. De praktijk richt zich op grote en middelgrote
ondernemingen en non-profitorganisaties. De sectie
IE/ICT bedient met een specialistische en praktische
aanpak een brede klantenbasis van zowel nationale als
internationale cliénten.

Kom jij ons team in
Amsterdam versterken?

Wij zijn op zoek naar een
Advocaat IE/ICT
& Privacy

Week 50, 7 t/m 13 december 2015
De unit Intellectual
Property, Media &

Hoga‘n Technology adviseert en
h .
Lovells s ms

ZOEKT eigendoms-, media- en
ADVOCAAT-STAGIAIRE IE = informatietechnologierecht.
(OCTROOIPRAKTIIK) De octrooipraktijk  richt

zich op alle technologische
gebieden, waaronder farmaceutica,
werktuigbouwkunde en elektrotechniek. De unit is
toonaangevend in Nederland en maakt onderdeel uit
van Hogan Lovells’ internationale IPMT praktijk.
Wegens uitbreiding van de octrooipraktijk van de unit
Intellectual Property, Media & Technology zijn wij op
zoek naar een startende of gevorderde advocaat-
stagiaire. Wij zoeken een talentvolle teamspeler met
interesse in techniek, die beschikt over een gezonde
dosis ambitie en zich wil ontplooien binnen een
internationale omgeving.

The 1P Contracting
Academy is designed by
Xurias  to  train [P
professionals and lawyers
in drafting, reviewing and
negotiating intellectual
property contracts, such as
confidentiality agreements,

XURIAS research agreements,

marketing services agreements and licenses.

IP Contracting
Academy

;;.J_ Wolters Kluwer Designed specifically for

Law & Business the IP specialist and
Sign up N T o % researcher, use Kluwer IP
for your Law to learn the Ilatest
FREE Trial "’ . insights from your peers
to Kluwer IP Law | and other leading IP

professionals.
Learn more at
www.KluwerlPLaw.com
Met een Boek9+
webabonnement heeft u
B O e kg + toegang tot de op Boek9
gepubliceerde IEPT-

- |EPT-vitspraken rechtspraak en de per

- Rechtspraakoverzicht kwartaal geactualiseerde
- Webbosken digitale versies van bij
Boek9 uitgegeven boeken,
voorzien van hyperlinks
naar wetteksten en IEPT-
rechtspraak.

Voor een abonnement op Boek9+ kunt u zich
registreren en daarna één van de verschillende
abonnementsvormen aanschaffen, zoals een
jaarabonnement (€ 120,-), een maandabonnement (€

20,-) of een speciaal studentabonnement voor 10 weken
(€27,50).
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Handelsnaamrecht

Visuele waarneming handelsnaam kan rol spelen bij
beoordeling verwarringsgevaar
IEPT20151204, HR,
Advocatenkantoor
Handelsnaamrecht. Bij beoordeling verwarringsgevaar
tussen handelsnamen kan visuele waarneming (van een
logo met handelsnaam) een rol spelen. Klacht dat ten
onrechte proceskosten zijn gecompenseerd slaagt: geen
reden om aan de ‘in het ongelijk gestelde partij’ in art.
1019h Rv een andere betekenis toe te kennen dan in art.
237 Rv. Uit feit dat 6 Hnw niet in opsomming art. 1019
Rv staat kan niet worden afgeleid dat handelsnaam-
procedures buiten het toepassingsbereik van titel 15 Rv
vallen.

Handelsnaam

Verwarringwekkende beschrijvende domein- of
handelsnaam alleen onrechtmatig door bijkomende
omstandigheden

IEPT20151211, HR, Artiestenverloning v
Artiestenverloningen

Handelsnaamrecht. Domeinnaam. Gebruik
beschrijvende  aanduiding in domeinnaam  of

handelsnaam, ook indien verwarringwekkend, alleen
onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat
meebrengen.

Merkenrecht

B9 14150. € 50.000 schadevergoeding en pan-
Europees verbod voor inbreuk op XEROX-merken
Merkenrecht. Hof van beroep Brussel, 23 oktober 2015,
Xerox v Impro: Xeros is houdster van een aantal
Gemeenschapswoord-/beeldmerken en een
Beneluxwoordmerk “XEROX”, een
Gemeenschapsbeeldmerk  “PAGEBACK” en een
internationaal woordmerk voor PHASER. Impro
verkoopt  verbruiksgoederen  voor professionele
apparaten in de EU, waaronder in Belgi€. Impro
benadert hiervoor “partners” of eindgebruikers van
originele XEROX machines met het aanbod om hun
stock van in onbruik geraakte verbruiksgoederen te
kopen. Xerox stelt dat sprake is van inbreuk op haar
merkrechten.

Het hof oordeelt dat sprake is van inbreuk. Een van
Impro’s leveranciers is gevestigd in Zwitserland,
hetgeen een land buiten de EER is, waardoor geen
sprake  kan  zijn van uitputting van de
verbruiksgoederen. Ten aanzien van de andere
verbruiksgoederen is niet bewezen dat deze met
toestemming van Xerox binnen de EER zijn gebracht.
Ook is niet bewezen dat er een gevaar voor

Week 50, 7 t/m 13 december 2015
marktbescherming  bestaat. ~ Xerox levert de
verbruiksgoederen uitsluitend via

onderhoudscontracten met een eigendomsvoorbehoud
en vervreemdingsgebod.

Voorts wordt geoordeeld dat sprake is van
“derdemedeplichtigheid aan contractbreuk”. Door de
verkoop van verbruiksgoederen die worden geleverd in
het kader van een onderhoudscontract worden zowel
het eigendomsvoorbehoud als het vervreemdingsverbod
geschonden. Impro heeft klanten van Xeros hiertoe
actief benaderd.

Aan Impro wordt een pan-Europees verbod opgelegd
ten aanzien van de inbreuk op  haar
Gemeenschapsmerken en een Benelux-verbod ten
aanzien van de inbreuk op haar internationale merk.
Om de gevorderde winstafdracht vast te stellen wordt
een deskundige ingeschakeld. Impro moet voorts een
schadevergoeding betalen aan Xerox van € 50.000.
(Met dank aan Philippe Péters en Tanguy de Haan,

NautaDutilh)

GEU had gezien begripsmatige overeenstemming
toepassing artikel 8(5) GMeV moeten onderzoeken
IEPT20151210, HvJEU, El Corte Inglés v BHIM
Merkenrecht. Begrip “overeenstemming” uit artikel
8(1)(b) en artikel 8(5) GMeV heeft dezelfde betekenis.
Artikel 8(5) GMeV vereist lagere mate van
overeenstemming dan artikel 8(1), onder b GMeV.
GEU oordeelde terecht dat geringe begripsmatige
overeenstemming onvoldoende was voor
verwarringsgevaar ex artikel 8(1)(b) GMeV. GEU had
vanwege geringe begripsmatige overeenstemming
toepassingsvoorwaarden artikel 8(5) GMeV moeten
onderzoeken.

Merkenrecht (GEU)

Beeldmerk in vorm van logo FC Barcelona heeft geen
onderscheidend vermogen

IEPT20151210, GEU, FC Barcelona v BHIM
Merkenrecht. Beroep door FC Barcelona tegen de
beslissing van het BHIM waarin de registratie van het
beeldmerk in de vorm van het wapen van FC Barcelona
voor waren in de klassen 16, 25 en 41 is afgewezen.
Het Gerecht EU verwerpt het beroep. Het Gerecht
oordeelt dat het aangevraagde merk in de vorm van het
FC Barcelona logo voor o.a. kleding en sport geen
onderscheidend vermogen heeft. Het publiek zou het
merk slechts zien als een vorm en het merk zal er niet
toe in staat zijn om de waren van de merkhouder te
onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Voorts oordeelt het Gerecht dat wapens vooral puur
voor decoratieve doeleinden worden gebruikt zonder
dat ze merkfuncties vervullen. FC Barcelona heeft niet
bewezen dat het teken is ingeburgerd.
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Reclamerecht

Mededelingen over luchtwassers niet misleidend

IEPT20151201, Hof Den Bosch, Robos v Inno+

Reclamerecht. ~ Onvoldoende  onderbouwd  dat
mededeling Inno+ dat haar luchtwassers voldoen aan
BWL 2009.12 misleidend is: overgelegde rapporten
zien op ander type luchtwasser. Mededeling dat Inno+
luchtwassers door overheid zouden zijn “erkend” niet
misleidend: publiek zou niet meer begrijpen dan dat het
gaat om door overheid onder BWL-nummers erkende
systemen. Onvoldoende aannemelijk dat Inno+
inwandige luchtwassers niet aan wettelijke eisen
voldoen. Mededeling Inno+ over Robos dat
luchtwasser zonder spuiwater niet kan en lachgas kan
veroorzaken niet onjuist en daardoor niet onrechtmatig.

Publicatie

Uitlatingen dat eiser onzorgvuldig
integriteitsonderzoek heeft uitgevoerd niet
onrechtmatig

IEPT20151123, Rb Amsterdam, De Volkskrant
Publicatie. Uitlatingen over dat eiser onzorgvuldig
integriteitsonderzoek heeft uitgevoerd niet
onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal.
Aandacht besteed aan maatschappelijk debat staat en
eiser is public figure

Uitlatingen in artikel JS Utrecht voldoende steun in
feitenmateriaal

IEPT20151201, Hof Amsterdam, JS Utrecht
Publicatie. Uitingen in artikel JS Utrecht waarin o.a.
wordt gesteld dat appellant huisjesmelker is en
huurders intimideerde niet onrechtmatig: voldoende
steun in feitenmateriaal.

Uitzending EO over psychiater niet onrechtmatig
IEPT20151125, Rb Noord-Nederland, Vereniging
Evangelieverkondiging

Publicatie. Vordering algemeen onderbouwd, dus
beoordeling hiervan zal slechts in algemene zin
plaatsvinden. Uitzending rechtmatig: voldoende steun
in feitenmateriaal en onjuistheden maken niet dat
belangen eiser zwaarder wegen dan die van gedaagde.
Overige uitingen evenmin onrechtmatig: hangen samen
met uitzending, niet onderbouwd dat tweet door
werknemer EO is verstuurd en komen overeen met e-
mail persvoorlichter. Onrechtmatig handelen door
gedaagde 2 door bewust opzoeken publiciteit en in
strijd met feiten laten presenteren als GZ-psycholoog
en vervolgens uiten van ernstige beschuldigingen.
Onvoldoende gesteld in welk opzicht tweets
onrechtmatig zijn: betreffen woordelijke weergave en
zijn op feiten gebaseerd. Immateriéle schade
aannemelijk door behandeling psycholoog en feit dat
eiser als psychiater afhankelijk is van reputatie.
Aannemelijk dat beschuldiging tot inkomsten-derving
heeft geleid in de zin van condicio sine qua non.

Wob-verzoek dat inzicht verschaft in werkwijze
Jjournalisten toegewezen

IEPT20151203. Rb Midden-Nederland, Avrotros
Publicatie. Dat door een Wob-verzoek documenten
kunnen worden verkregen die inzicht verschaffen in de
werkwijze van journalisten, is onvoldoende om
openbaarmaking te weigeren: dit zou betekenen dat
documenten die zien op contact met journalisten
nimmer openbaar gemaakt zouden kunnen worden.

Octrooirecht

B9 14155. Prejudiciéle vragen over
overgangsbepalingen Verordening ABC
Geneesmiddelen

Prejudiciéle vragen: “1. Must Article 21(2) of
Regulation No 469/2009 of the European Parliament
and of the Council of 6 May 2009 concerning the
supplementary protection certificate for medicinal
products (codified version) be interpreted as shortening
the duration of a supplementary protection certificate
issued in a Member State which was issued under
national law before the accession of the State in
question to the European Union and whose duration in
relation to an active substance, as stated in the
supplementary protection certificate, would be longer
than 15 years from the time when the first marketing
authorisation in the Union was granted for a medicinal
product consisting of the active substance or containing
it?

2. If the answer to the first question is in the
affirmative, is Article 21(2) of Regulation No 469/2009
of the European Parliament and of the Council of 6
May 2009 concerning the supplementary protection
certificate for medicinal products (codified version)
compatible with European Union law, in particular the
general principles of European Union law on the
protection of acquired rights, the principle of the
prohibition of retroactive effect of law, and the Charter
of Fundamental Rights of the European Union?”

Voortzetting inbreuk Nederlands octrooi door
aanbieden RheoFalt-HP-EM op Nederlandse markt
IEPT20151208. Hof Den Haag, Ventraco v VWS
Octrooirecht.  Procesrecht.  Voortzetting inbreuk
Nederlands octrooi door aanbieden RheoFalt-HP-EM
op Nederlandse markt: niet aangegeven dat het een
‘vernieuwde versie’ betreft, productnaam is hetzelfde
gebleven en begrip ‘aanbieden’ wordt ruim uitgelegd.
Voldoende aannemelijk dat aanbod niet is gestaakt
door overgelegde printscreens en verklaring IT-
deskundige. Geen onmogelijkheid om pagina’s te
verwijderen: is na 16 oktober gedaan en meer
inspanning om pagina’s ook uit cache te verwijderen is
niet onredelijk. Feit dat product geen omzet meer heeft
gegenereerd betekent niet dat er geen sprake is van
inbreuk. Voor verbeuren dwangsommen slechts vereist
dat vonnis is betekend. Feit dat product geen omzet
meer heeft gegenereerd betekent niet dat er geen sprake
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is van inbreuk. Voor verbeuren dwangsommen slechts
vereist dat vonnis is betekend. Bij begroting
proceskosten moeten kosten in incident buiten
beschouwing worden gelaten: hier is in een eerder
arrest al over beslist.

Inhoud  afspraken  onvoldoende
waardoor schriftelijke overeenkomst geldt
IEPT20151208. Hof den Bosch, Ice Care
Octrooirecht. Overeenkomst. Vast staat dat er een vorm
van samenwerking was tussen partijen omtrent een
octrooiaanvrage en de oprichting van een
vennootschap.  Inhoud  afspraken  onvoldoende
aannemelijk gemaakt waardoor
samenwerkingsovereenkomst geldt zoals deze door
appellant is gesteld.

aannemelijk

Procesrecht

Rb niet bevoegd in reconventie: verwijzingsvonnis ziet
enkel op conventie

IEPT20151202, Rb Den Haag, Alpargatas Brands &
Concepts

Procesrecht. Rb niet bevoegd t.a.v. reconventionele
vorderingen inzake opheffing beslag:
verwijzingsvonnis  (IEPT20140723) bevat geen
verwijzing in reconventie.

Diversen

Onderzoek registeraccountant in administratie Alpi
beschikt over deugdelijke grondslag

IEPT20151201, CBB, Sporttrading v
Registeraccountant

Tuchtrecht. Onderzoek accountant in administratie Alpi
beschikt over deugdelijke grondslag: opdracht beperkt
tot in beslag genomen administratie Alpi. Onvoldoende
onderbouwd  waarom accountant niet mocht
concluderen dat beschreven zendingen Converse
schoenen betroffen.

Accountant mocht niet concluderen dat schoenen
door officiéle Converse-distributeur in EER zijn
gebracht

IEPT20151201, CBB, Converse v registeraccountant
Tuchtrecht. Bevindingen van door [naam 1] verrichte
onderzoek ontoereikend voor conclusie dat de schoenen
door officiéle distributeur van Converse schoenen op
de Europese markt zijn gebracht. Berisping wegens
schending fundamentele beginsel van deskundigheid en
zorgvuldigheid door conclusies te trekken die niet
berusten op deugdelijke grondslag.

Strijd  met concurrentiebeding door meenemen
directeur naar gesprek over aandelentransactie
IEPT20151201, Hof Den Bosch, Accountants v
Belastingadvies- en Accountancykantoor
Onrechtmatige concurrentie.
concurrentiebeding  door  meenemen

Overtreding
directeur

geintimeerde naar gesprek over aandelentransactie:
hieruit wvalt af te leiden dat bij betreffende
overeenkomst aspecten ter sprake zijn geweest die
overtreding met zich meebrengen.

Schending concurrentiebeding door indiensttreding
bij concurrent

IEPT20151110, Hof Arnhem-Leeuwarden, De
Passage v Yarden
Onrechtmatige  concurrentie.  Kenbare  strekking

concurrentiebeding is dat Yarden gedurende een jaar na
beé€indiging van de overeenkomst geen concurrentie
ondervindt van de vertrekkende franchisenemer.
Verrichten of Dbetrokken zijn bij uitvaart in
verzorgingsgebied van overledene die zijn laatste
woonplaats buiten het verzorgingsgebied had, valt te
beschouwen als concurrerende activiteit.
Indiensttreding brengt met zich dat voldoende
aannemelijk dat appellante onrechtmatig jegens Yarden
handelt.

BERICHTEN
Artikelen en opinies

B914151. Marlies Wiegerinck (Arnold & Siedsma):
Het nieuwe auteurscontractenrecht

“Op 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in
werking getreden. De nieuwe bepalingen in de
Auteurswet en de Wet Naburige Rechten met
betrekking tot het auteurscontractenrecht beogen de
positie van de maker van een werk, zijnde een
natuurlijk persoon (de auteur), ten opzichte van
exploitanten van werken te versterken. De
achterliggende gedachte bij deze nieuwe regelgeving is
dat de auteur bij overeenkomsten met exploitanten
veelal de 'zwakkere' contractspartij is. De exploitant
wordt gezien als een 'sterkere' contractspartij, namelijk
een  professioneel georganiseerde  onderneming
waarvoor het sluiten van dergelijke overeenkomsten
dagelijkse praktijk is en die over voldoende financi€le
middelen beschikt om zich juridisch te laten bijstaan.
Wij zetten hieronder kort uiteen welke nieuwe regels er
zijn en wat deze inhouden.

Agenda

B9 14149. UPC Mock Trial on 22 January 2016 in
Munich

EPLIT bericht: “On 22 January 2016, EPLIT will run a
mock-trial under the 18th draft of the Rules of
Procedure for the Unified Patent Court (UPC). The
case to be tried is between Improver Corporation and
Remington Consumer Products and concerns a
depilatory device, better known as the “Epilady” case.
This case was litigated in the late 1980's and early
1990's before various national courts in Europe with
drastically different outcomes. For that reason it serves
as a reminder of why further harmonization of patent
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litigation in Europe is a worthy cause. The mock-trial
will be staged before the Local Division of the UPC in
Munich.”

Nieuws

B9 14153. BMM Student award 2016

BMM bericht: “De BMM Student award wordt komend
jaar tijdens de voorjaarsvergadering uitgereikt.
Studenten die een scriptie of een artikel hebben
geschreven over een onderwerp dat voor BMM-leden
van belang kan zijn, worden van harte uitgenodigd deze
in te zenden, via hun scriptiebegeleider of per email:
secretariaat@bmm.nl. Om mee te dingen naar de
student award 2016 dient de inzending uiterlijk op 31
december 2015 door de jury te zijn ontvangen.

De winnende bijdrage zal in zijn geheel worden
gepubliceerd op de BMM- website en, al dan niet in
verkorte vorm, in het BMM-Bulletin. Het reglement
kan geraadpleegd worden op www.bmm.nl.”

B9 14156. Happy Birthday to You to enter public
domain after copyright case is settled

The Guardian bericht: “A settlement has been reached
in a lawsuit over whether Happy Birthday to You, one
of the best-known songs in the world, is owned by a
music publisher who earned millions by enforcing its

copyright.”

B9 14157. Vrouw klaagt Sonja Bakker aan om
afslankboek

RTVNH  bericht: “Een  voedingscoach  uit
Heerhugowaard is een zaak begonnen tegen de bekende
gewichtsconsulente Sonja Bakker. De coach vindt dat
haar auteursrechten zijn geschonden. Dat meldt het
Noordhollands Dagblad. De Heerhugowaardse Bea
Pols vindt dat de titel van Bakkers jongste boek te veel
lijkt op dat van haar. In 2014 bracht Pols het boek
'Afslanken met Bea is een feestje' uit. Volgens de krant
was Bakker vervolgens van plan een boek uit te geven

19

met de titel 'Afvallen is een feestje'.
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