Boek9.n|

www.boek9.nl

Nieuwsbrief

Week 19, 9 t/m 15 mei 2016

INHOUD

Vacatures & AdVertenties ..........cccceeeeeieneneneeeneennn. 1

Boek9 publicaties. ... 2

Weekoverzicht Jurisprudentie...........ccccoevvvviviiveivernennn, 2
AULEUISTECNT ... 2
MErkenreCht .........ccocooviieiiiie e 3
DIVEISEN ..t 3

BEriChteN ..o 3
THASChITEN ..o 3
NTEUWS .ttt 3

SPONSOIS ...t 5

VACATURES & ADVERTENTIES

Ventoux wil graag haar team
uitbreiden met een
advocaat-stagiaire of
beginnend medewerk(st)er.
lemand die zich thuis voelt
in de wereld van IE en ICT.

Wentoux zoekt
advocaat stagiaire

of medewerk(st)er IE/ICT Een goede advocaat en
ondernemer. Ben jij die
persoon? Kenmerken: kennis, kwaliteit, hands-on,

slagvaardig en informeel. Onze cliénten variéren van
technologie start-ups tot gevestigde multinationals en
overheden.

Ga de IP Challenge aan!
Schrijf je uiterlijk 13 mei 2016
in voor de Hogan Lovells IP
Challenge. Ben jij ambitieus
en heb je interesse in het
intellec-tuele eigendomsrecht?
Maak dan kennis met de IP-
praktijk van Hogan Lovells,
een toonaangevend
internationaal advocatenkantoor in hartje Amsterdam.
Ga de strijd aan met andere rechtenstudenten tijdens de
Hogan Lovells IP Challenge op vrijdag 3 juni 2016!

-

Vondst  zoekt  advocaat-
stagiaires IE & Life Sciences
/ IT (beginnend of
gevorderd). Wij zoeken twee
slimme, gedreven advocaten
in spé (M/V) met een
gezonde nieuwsgierigheid
naar de wereld om hem/haar
heen. Je bepaalt je positie na een gedegen analyse. Je
formuleert helder, ook in het Engels. Je beleeft plezier
aan het meedenken met de cliént. Je gaat gemakkelijk
met mensen om en hebt een positieve instelling. Je

o
Yondst zoekt ...

participeert graag actief in het vakgebied. Verder zijn
we een klein kantoor met een gezellige, open sfeer,
zonder prima donna’s. Dat willen we graag zo houden.

Brinkhof

Wij hebben op dit moment

vacatures voor beginnende
P e advocaat-stagiaires in onze
octrooipraktijk.  Specifieke

octrooi-
advocaten

kennis van het IE-recht is niet
noodzakelijk maar wel een
voordeel. Wél ben je een heel
goed jurist(e) met een brede
belangstelling en het
doorzettingsvermogen om complexe juridische en
technische zaken tot in detail te doorgronden. Verder
verwachten wij dat jij je behalve in het Nederlands ook
in het Engels uitstekend kan uitdrukken. Enige
beheersing van het Duits en/of Frans is een pre.
Daarnaast hebben wij ook vacatures voor gevorderde
advocaat-stagiaires en  medewerkers  voor de
octrooipraktijk. Heb je al ervaring in het octrooirecht
en wil je werken op het hoogste niveau, dan is dit je
kans.

> meer weten?

Concise European Copyright
Law aims to offer the reader a
rapid understanding of all the

Edited by provisions of copyright law in

Thomas Dreier force in Europe that have
P. Bernt
Hugenhaltz been enacted at the European

and international levels. This
volume takes the form of an
article-by-article commentary
on the relevant European directives and international
treaties in the field of copyright and neighbouring
rights. It is intended to provide the reader with a short
and straightforward explanation of the principles of law
to be drawn from each provision. Editors and authors
are prominent specialists (academics and practitioners)
in the field of international and European copyright
law.

@.Wolters Kluwer

The Advanced Masters

b'.q Maastricht University Ly
Intellectual Property Law

Fagulty of Law

Advanced Master and KnOWIEdge
IP Law & Knowledge Managemen_t . (IPKM)
Management (IPKM) feature specialisation tracks
on international IP
litigation practice,
entrepreneurship and

valorization, and claim drafting. In its common
programme lawyers, economists, scientists and
engineers mingle to deal with real-life problems in
multidisciplinary teams.
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Met een Boek9+
webabonnement  heeft u
toegang tot de op Boek9
gepubliceerde IEPT-
rechtspraak en de  per
kwartaal geactualiseerde
digitale versies van bij
Boek9 uitgegeven boeken,
voorzien van hyperlinks naar
wetteksten en IEPT-rechtspraak.

Boek%+

|EPT-uitspraken
Rechtisprackoverzicht
Webboeken

BOEKS9 PUBLICATIES

IE- IE-
Beginselen Goederenrecht
Boek?.nl Boek?.nl
2016 2015
Rechtspraak Wet
Intellectuele Auteurs-
Eigendom contractenrechi

Parlementaire
2015 geschiedenis
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht

Mokesys-tegels niet auteursrechtelijk beschermd
IEPT20160428, Rb Noord-Holland, Mokesys v VDH
Procesrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid.
Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Onrechtmatige daad.
Spoedeisend belang Mokesys: voldoende voortvarend
gehandeld. Persoonlijke aansprakelijkheid [gedaagde4]
onvoldoende onderbouwd. Uitsluitend Mokesys maker
van Mokesys-tegels. Mokesys-tegels niet
auteursrechtelijk beschermd: geen werkelijk alternatief
beschikbaar en kleur van tegels is natuurlijke kleur van
gebruikte (technisch bepaalde) materiaal. Ook de sleuf
aan achterzijde en bolling aan voorzijde tegel technisch
bepaald: sleuf nodig voor ophangen tegels en bolling
voor versteviging en geen reéle alternatieven. Geen
slaafse nabootsing: vormgevingsalternatieven doen
afbreuk aan deugdelijkheid of bruikbaarheid en gebruik
andere kleur is toevoeging zinloos element, nu volgt uit
technisch bepaalde keuze voor materiaal en bakproces.
Onvoldoende onderbouwd dat [gedaagde4]
vertrouwelijke informatie gebruikt of
zorgvuldigheidsnorm schendt.

(Met dank aan Herwin Roerdink, Vondst advocaten)

Geen auteursrechtinbreuk op of slaafse nabootsing
van feestartikelen

IEPT20160503, Rb Gelderland, Paper Dreams v So
Low

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Huldeschilden Paper
Dreams van verkeersbord niet auteursrechtelijk
beschermd: verkeersbord en plaatsnaambord niet
oorspronkelijk, (gebruik van) teksten op borden niet
oorspronkelijk of creatief en gebruik van verkeersbord
en plaatsnaambord als huldeschild niet oorspronkelijk
en creatief. Bierviltjes/onderzetters Paper Dreams met
verkeersbord  niet  auteursrechtelijk  beschermd:
Verkeershord algemeen bekend en geen eigen creatieve
keuzes gemaakt met teksten en afbeelding van
bier/wijnglas. Ook als bierviltje wel auteursrechtelijk
beschermd is geen inbreuk: bierviltje So Low ziet er
heel anders uit dan dat van Paper Dreams. Desk signs
niet auteursrechtelijk beschermd: combinatie niet-
oorspronkelijk bordje met triviale tekst zorgt niet voor
eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel
van de maker. Ook als desk signs wel auteursrechtelijk
beschermd zijn geen inbreuk: heel nadere
totaalindruk door ander materiaal, afmetingen, kleuren
en lettergrootte. Ik of jij dobbelstenen niet
auteursrechtelijk  beschermd: functioneel bepaalde
vormgeving in combinatie met triviale teksten. Geen
slaafse nabootsing huldeschilden, bierviltjes, desk signs
of ik of jij dobbelstenen: op belangrijkste punten
afgeweken en geen eigen plaats op de markt.

Geen inbreuk op plan en brochure voor hergebruik
spoortracé Leeuwarden-Anjum

IEPT20160420, Rb Noord-Nederland, NFLS v
Leeuwarderadeel

Auteursrecht.  Afzonderlijke elementen plan tot
hergebruik oude spoortracé Leeuwarden-Anjum van
[eiseres], zoals nader uitgewerkt in brochure NFLS niet
auteursrechtelijk ~ beschermd:  geen  subjectieve,
creatieve keuzes gemaakt. Combinatie elementen niet
auteursrechtelijk beschermd: betreft een beproefd
concept dat al vele male eerder is bedacht en
uitgevoerd. Als combinatie wel auteursrechtelijk
beschermd zou zijn geen inbreuk: afwezigheid
wezenlijk element *“het spoorfietsen over het
spoortracé” zorgt voor andere totaalindruk. Geen
inbreuk op afzonderlijke brochure: andere totaalindruk
door sterk verschillende omvang, lay-out, afbeeldingen,
teksten en plaatsing van teksten

Klein lederwaren niet auteursrechtelijk beschermd
gelet op Umfeld

IEPT20160503, Rb Zeeland-West-Brabant, De Rooy
v My Lady

Auteursrecht.  Slaafse ~ nabootsing.  Oneerlijke
concurrentie. Klein lederwaren De Rooy (bestaande uit
15 artikelen) niet auteursrechtelijk beschermd: geen
wezenlijke verschillen met door My Lady overgelegd
Umfeld en niet aannemelijk gemaakt dat producten De
Rooy eerder op markt waren dan Umfeld. Geen
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ongeoorloofde slaafse nabootsing: geen eigen plaats op
de markt toen My Lady haar producten op de markt
bracht, overeenkomsten qua formaat en indeling
grotendeels technisch bepaald en voldoende afstand
genomen gelet op Umfeld en groot aantal verschillen.
Onvoldoende aannemelijk dat My Lady profiteert van
wanprestatie ex-werknemer De Rooy.

Merkenrecht

Deskundige moet inzage geven in opgegeven
echtheidskenmerken Converse schoenen
IEPT20160406, Rb Den Haag, Converse v Alpi
Merkenrecht.  Procesrecht.  Benoeming  nieuwe
deskundige. Partijen mogen zich uitlaten over hoogte
voorschot of aansprakelijkheidsbeperking deskundige.
Deskundige moet Alpi inzage geven in door Converse
opgegeven echtheidskenmerken: het niet bekend zijn
met de echtheidskenmerken kan het geven van effectief

commentaar op deskundigenrapport bemoeilijken.
Afwijking van tussenvonnis van [EPT2015708
geoorloofd, nu geen sprake was van bindende

eindbeslissing. Converse vrij om zelf te bepalen op
welke echtheidskenmerken zij beroep wil doen. Verbod
Alpi ex artikel 29 Rv om mededelingen omtrent
echtheidskenmerken te doen

Geen voorlopige voorziening wegens onduidelijkheid
rond merkenrechten op "BIOWORLD"
IEPT20160426, Hof Amsterdam, Bio
Merchandise v Sunset

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Geen
voorlopige  voorziening omtrent gebruik teken
BIOWORLD: onzeker wat uitkomst is van strijd rond
merkenrechten in Benelux en Europa. Geen ontzegging
Europese markt op grond van handelsnaamrecht dan
wel burgerlijk recht. Onrechtmatige daad onvoldoende
onderbouwd. Verbod Merchandising om aan derden
mededelingen te doen met betrekking tot het gebruik
van Sunset c¢.s. van het teken BIOWORLD wordt
vernietigd. Geen aanleiding voor verbod op grond van
auteursrecht Merchandising op ontwerpen.

(Met dank aan Jacqueline Schaap, Visser, Schaap &

Kreijger)

World

Uitstel TRIPS-termijn met 2 maanden
IEPT20160429, Rb Noord-Holland, Bio World v
Sunset

Procesrecht. Verzoek tot verlenging TRIPS-termijn met
twee maanden, als bedoeld in art. 1019i RV,
toegewezen.

Diversen

Geen feiten of omstandigheden die geldigheid
richtlijn 2014/40/EU aantasten

IEPT20160504, HVJEU, Pillbox v Secretary of State
for Health

Reclamerecht. Geen feiten of omstandigheden die
geldigheid artikel 20 richtlijn 2014/40/EU inzake de
productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en
aanverwante producten kunnen aantasten.

Richtlijn 2014/40 EU verbiedt het aanbrengen van
aanprijzende informatie op tabak, ook al is het
feitelijk juist

IEPT20160504, HvJEU, Philip Morris v_Secretary
of State for Health

Lidstaten mogen verdere voorschriften handhaven of
invoeren met betrekking tot de verpakkingen van
tabaksproducten die niet bij richtlijn 2014/40 zijn
geharmoniseerd. Artikel 13 lid 1 van deze richtlijn
verbiedt het aanbrengen van informatie op
verpakkingen die aanprijzend kunnen zijn, ook al zijn
deze mededelingen feitelijk juist.

BERICHTEN
Tijdschriften

B914436 P. Blok, Het onbegrepen alternatief voor een
verbod: artikel 12 van de handhavingsrichtlijn

BIE 2016/4, nr. 75, p. 82-86: “Een van de meest
obscure bepalingen van de Europese
handhavingsrichtlijn is het artikel over ‘alternatieve
maatregelen’ (artikel 12 Hrl). Het artikel geeft lidstaten
de mogelijkheid om de rechter na vaststelling van een
inbreuk onder bepaalde omstandigheden geen verbod,
maar een ‘geldelijke schadeloosstelling” te laten
opleggen. De bepaling heeft bij de totstandkoming van
de richtlijn voor veel verwarring gezorgd en diezelfde
verwarring heeft ertoe geleid dat een groot aantal
lidstaten, waaronder Nederland, het artikel niet heeft
omgezet in nationaal recht. Ook bij de ontwikkeling
van procesregels voor het Unified Patent Court (hierna:
UPC) heeft de bepaling tot veel discussie geleid. Eerst
werd de bepaling opgenomen in de procesregels van
het UPC, maar na een storm van Kritiek is de bepaling
daar weer uit geschrapt. Vooral de UPC-discussie
maakt duidelijk dat de wat obscure bepaling
heroverweging verdient. In octrooigeschillen is de
vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden, de
rechter een verbod kan weigeren namelijk van groot
praktisch belang. Bovendien is een uniform Europees
antwoord op die vraag wenselijk vanwege het
internationale karakter van veel van die geschillen. Dat
uniforme antwoord is er nu niet. [...]”

Nieuws

B9 14434. Vacatures voor rechters Unified Patent
Court gepubliceerd

Uit het persbericht: "The recruitment of legally
qualified and of technically qualified judges of the
Unified Patent Court (Court of First Instance and Court
of Appeal) has been launched with the publication of
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the vacancy notices in English, French, and German.
The deadline for applications is 4 July 2016.”

B9 14435. EUIPO report on infringement of protected
geographical indications in the European Union
EUIPO bericht: “In the European Union (EU),
Geographical Indications (Gls) for wine, spirits,
agricultural products and foodstuffs are protected as sui
generis intellectual property rights that act as
certification that certain products possess particular
qualities, characteristics or reputation essentially
attributable to their geographical origin and method of
production.

The main objective of this study is to assess the size
and value of the EU GI product market and the
proportion of products in that market that infringe Gls
protected in the EU. The impact of these infringements
on EU consumers is also estimated.”

B9 14437. The Glee Club v Glee: David v Goliath
Nicole van Roon (Arnold + Siedsma): “Een
interessante zaak tussen een gigant en een kleine
onderneming houdt al langere tijd de gemoederen bezig
in de UK. Op dit moment loopt de zaak nog in hoger
beroep, maar de eerste uitspraak en de eerste ronde bij
de Court of Appeal laten zien dat de kleine ondernemer
gewapend met een geldige merkregistratie de gigant
wel degelijk kan overwinnen.”

B9 14438. Belgische voetbalbond gaat te ver met merk
‘Rode Duivels’

VTM bericht: “Volgens specialisten merkenrecht gaat
de Voetbalbond veel te ver met de bescherming van het
merk Rode Duivels. De bond verbiedt zelfs de woorden
Rode Duivels te gebruiken zonder toestemming, daar
staan boetes op tot 600.000 euro. Volgens specialisten
gaat dat veel te ver en heeft de bond geen been om op
te staan.”

B9 14439. Ook na hoger beroep overdracht
thepiratebay.se

Tweakers.net bericht: “Een Zweedse rechter heeft in
hoger beroep in de The Pirate Bay-zaak opnieuw
geoordeeld dat het eigendom van de domeinnamen
thepiratebay.se en piratebay.se aan de Zweedse staat
moet worden overgedragen.”
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RECHTSPRAAK
INTELLECTUELE
EIGENDOM

Redactie:
Th.C.J.A. van Engelen
G.C.J. Kooistra

Jurisprudentieoverzicht

Dit boek geeft in 281 pagina’s een overzicht en samenvatting van de in 2015 gewezen uitspraken —
zoals op Boek9.nl gepubliceerd in IEPT-formaat en voorzien van relevante afbeeldingen — ter zake
van alle intellectuele eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke concurrentie, IE-
vermogensrecht, IE-handhaving en IE en internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde
rechter).

De voor de praktijkjurist, het onderwijs en onderzoek relevante uitspraken worden op een
handzame manier ontsloten en met een duidelijk overzicht van de per deelonderwerp van belang
zijnde uitspraken van het Hof van Justitie, de Hoge Raad en de verschillende gerechtshoven en
rechtbanken.

Bestel dit handboek

- Hardcover € 60 (incl. BTW)

- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)

- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar het volgende rechtspraakoverzicht ontvangt



https://boek9.webform.com/form/20104
https://1boek.nl/artikel/9789492369048/rechtspraak-intellectuele-eigendom-253a-2015
https://boek9.webform.com/form/20104

IE-BEGINSELEN

Th.C.J.A. van Engelen

IE-Handboek

In 631 pagina’s beschrijft Dick van Engelen het voor Nederland geldende IE-recht. Ook de nieuwe
Merkenrichtlijn en de per 23 maart 2016 in werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn
hierin verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1 januari 2016.

In dit boek wordt het Nederlandse IE-recht in kaart gebracht vanuit een Europees en internationaal
perspectief en met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie als vertrekpunt.
Na een bespreking van de beginselen van het internationale IE-recht, wordt per IE-recht ingegaan op
de voor dat recht belangrijkste “W’-vragen: wat wordt beschermd, wat is de beschermingsomvang,
welke handelingen zijn inbreukmakend, welke handelingen zijn toegestaan, wie is rechthebbende,
wat is de beschermingsduur, en welke internationale regels zijn van toepassing.

Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan
universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen.

Bestel dit handboek

- Hardcover € 60 (incl. BTW)

- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)

- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt



https://boek9.webform.com/form/19718
https://1boek.nl/artikel/9789081719858/ie-beginselen-253a-2016
https://boek9.webform.com/form/19718

|E-G OEDERENRECHT

Th.C.J.A. van Engelen

IE-Handboek

In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele
eigendom tot 1 januari 2016 verwerkt, inclusief de per 23 maart 2016 in werking tredende
Uniemerkenverordening.

In dit boek staan de goederenrechtelijke facetten van IE-rechten centraal. Systematisch wordt in
kaart gebracht welke deelvragen beantwoord moeten worden om de vermogensrechtelijke status
van IE-rechten bij overnames, financieringen, faillissementen en procedures adequaat te kunnen
beoordelen.

Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan
universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen

Bestel dit handboek

- Hardcover € 60 (incl. BTW)

- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)

- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt



https://boek9.webform.com/form/19508/
https://1boek.nl/artikel/9789081719834/ie-goederenrecht-253a-2016
https://boek9.webform.com/form/19508/
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