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VACATURES & ADVERTENTIES

Boek9.nl gaat Europa in met
de lancering van IP-PorTal
(https://www.ippt.eu).  Op
dit platform =zal alle IE-
rechtspraak van het Hof van
Justitie worden
gepubliceerd, evenals een
selectie van uitspraken van
de Grote Kamer van Beroep
van het EOB en relevante nationale rechtspraak. Dit
alles in het overzichtelijke “IEPT”-format dat u van
Boek9.nl gewend bent. Hiernaast zal worden bericht
over relevante ontwikkelingen binnen de IE-wereld
zoals nieuws, conclusies A-G en gestelde prejudiciéle
vragen. Bovendien is op het platform alle relevante
Europese IE-wetgeving te vinden. Het is ons streven
om [P-PorTal tot een toonaangevende website te maken
als het om Europees IE-recht gaat.

www.ippt.eu

|IP-PorTal

Platform for EU IP Law

< Wij zoeken een jonge

UFT i advocaat (2-6 jaar ervaring)

:l‘ua ; die het leuk vindt in
|

: complexe  dossiers  te
werken, weet welke inzet
daarbij hoort en nooit

) ophoudt te leren. De wil en

de capaciteit de materie

echt te doorgronden zijn.

verwerkt.

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

.E‘;';:;%rei - provisions of copyright law
P. Bernt in force in Europe that have
Hugenholtz 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.

9. Wolters Kluwer

B masstricht University = -+ 1he  Advanced  Masters
Intellectual Property Law
and Knowledge
Management (IPKM)
feature specialisation tracks
on international IP litigation
practice, entrepreneurship
and valorization, and claim
common programme lawyers,

Faculty of Law

Advanced Master
IP Law & Knowledge
Management (IPKM)

drafting. In its
economists, scientists and engineers mingle to deal
with real-life problems in multidisciplinary teams.
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Handelsnaamrecht
Met een Boek9+
B Oek9 - webabonnement  heeft u Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Senso
toegang tot de op Boek9 Vloeren en Sensa Vloeren voor gietvloeren
gepubliceerde IEPT- IEPT20170317, Rb Midden-Nederland, Dutch
IEPT-uitspraken rechtspraak en de per  Design v Sensa Vloeren
R artanl geactualiseerde Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Procesrecht.
Webboeken .. . .. . . .
digitale versies van bij Licentichouder Dutch Design komt geen verbodsrecht

Boek9 uitgegeven boeken,

voorzien van hyperlinks
naar wetteksten en IEPT-rechtspraak.
BOEKY9 PUBLICATIES
|E- IE-
Beginselen Goederenrecht
IE-Handboek IE-Handboek
2017 2017
Rechtspraak Wet
Intellectuele Auteurs-
Eigendom contractenrecht

Parlementaire
geschiedenis

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

2015

Auteursrecht

Wederom auteursrechtinbreuk café door
ongeautoriseerd tonen eredivisiewedstrijden
IEPT20170512, Rb Gelderland, Eredivisie v Café X
Auteursrecht. Café bij verstekvonnis veroordeeld voor
auteursrechtinbreuk door tonen eredivisiewedstrijden
zonder toestemming rechthebbenden: het gevorderde
komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of
ongegrond voor.

toe op grond van Benelux-beeldmerk Senso
Gietvloeren: geen volmacht merkhouder. Dutch Design
komt wel verbodsrecht toe op grond van door haar
gevoerde handelsnaam Senso Vloeren: voldoende
aannemelijk dat Sensa Vloeren handelsnamen voert die
slechts in geringe mate afwijken van oudere
handelsnaam Senso Vloeren waardoor
verwarringsgevaar bestaat. Liquidatietarieven toegepast
nu Dutch Design haar proceskostenspecificatie voor het
eerst ter zitting kenbaar heeft gemaakt: specificatie
buiten beschouwing gelaten nu Sensa Vloeren zich hier
niet naar behoren tegen heeft kunnen verweren.

Merkenrecht

Uitleg begrip “vestiging” (art. 97(1) UmeV) bij
juridisch onafhankelijke dochtervennootschap
IEPT20170518, HvJEU, Hummel v Nike
Merkenrecht. IPR. Een in een lidstaat gevestigde
juridisch onafhankelijke dochtervennootschap van niet
in EU gezetelde moedermaatschappij is een “vestiging”
van deze moedermaatschappij (artikel 97(1) UmeV),
wanneer deze dochter een centrum van werkzaamheid
is dat, in de lidstaat waar zij is gelegen, beschikt over
een vorm van werkelijke en stabiele aanwezigheid van
waaruit een bedrijfsactiviteit wordt verricht, en zich
naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk
van de moedermaatschappij.

Inbreuk op woordmerk CONNECT door gebruik
Connect Professionals voor uitzenddiensten
IEPT20170404, Rb Gelderland, Connect v Connect
Professionals

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Geen inbreuk ‘sub a’
op woordmerk CONNECT door gebruik teken Connect
Professionals, beide voor uitzenddiensten: teken is niet
gelijk aan het merk en diensten zijn niet gelijk nu
Connect Professionals zich richt op (hoger opgeleid)
personeel in onderwijs, gezondheidszorg en overheid
en Connect op (lager opgeleid) technisch personeel.
Wel inbreuk ‘sub b’ nu gevaar voor verwarring bestaat:
diensten stemmen met elkaar overeen en auditieve,
visuele en begripsmatige overeenstemming tussen merk
en teken. Woordmerk CONNECT niet zuiver
beschrijvend: enkele feit dat het woord connect een
aspect van de diensten (verbinding) beschrijft maakt

het niet uitsluitend  beschrijvend. Geen
verwarringsgevaar tussen handelsnamen Connect
(Connect Uitzendbureau en Connect Technisch
Uitzendbureau) en Connect Professionals:

beoordelingskader niet hetzelfde als bij merkenrecht,
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WWW.Ippt.eu

|IP-PorTal

Platform for EU IP Law

[ﬁ Case Law

IP case law of the Court of Justice of the
EU and the Enlarged Board of Appeal of
the EPO as well as English versions of
important IP-decisions by European and
US courts.

Legal Texts

Versions of IP legal texts applicable in the
EU.

Webbooks

Online version of IP handbook (on
fundamentals of EU IP law) with hyperlinks
fo case law and legal texts. Currently
"under construction”.

[ﬁ Specialists

Listings of IP firms and IP professionals in
Europe per EU jurisdiction for increased
visibility and findability.

Advertising

IP-Portal accepts banner advertisements for IP
related subjects, such as jobs, publications,
conferences and IT products.

Sponsoring

IP-PorTal is made possible by sponsor
contributions from IP firms and IP professionals.
Sponsor logos are listed on sponsor pages and
included in the rotating banner that is visible on
each webpage. Sponsors also get special rates
for advertising and listings of IP specialists.

About IP PorTal

IP-Portal publishes EU intellectual property
materials for IP professionals and students of
European IP law. IP-Portal is a publication of B
Publishing, the publisher of the Dutch IP-website
www.boek9.nl, live since 2004.

Contact

www.ippt.eu Emoail: editor@ippt.eu
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Connect Professionals heeft voldoende aannemelijk
gemaakt dat zij zich sinds 2009 uitsluitend richt op
gezondheidszorg, onderwijs en overheid en Connect is
volgens eigen stelling pas eind 2016 van Connect
Professionals op de hoogte geraakt hetgeen nauwelijks
anders kan betekenen dat in die periode geen
verwarring is ontstaan, onvoldoende onderbouwd dat
desondanks gevaar voor verwarring bestaat.

Organiseren enkele feesten in café onvoldoende om
gebruik voor dezelfde of soortgelijke diensten
(dansfeesten) aan te nemen

IEPT20170509, Rb Overijssel, Investeq

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Geen inbreuk ‘sub a’
op woordmerk BRUUT door gebruik beeldmerk dat het
woordelement bruut bevat: merken niet gelijk omdat
uitroepteken en krul in beeldmerk zorgen voor
duidelijke verschillen. Ook geen inbreuk ‘sub b’:
merken stemmen weliswaar overeen maar het
organiseren van enkele feesten in café onvoldoende om
gebruik voor dezelfde of soortgelijke diensten
(dansfeesten) aan te nemen en gevaar voor verwarring
is bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt.
Beroep gedaagde op oudere rechten van plaatselijke
betekenis in de zin van art. 2.23 lid 2 BVIE in
reconventie afgewezen: niet gebleken van gebruik als
onderscheidingsteken of handelsnaam daterend voor
merkaanvraag eisers. Geen inbreuk op handelsnaam
Bruut Zwolle door gebruik handelsnamen Bruut en
Bruut Concepts gedaagde voerde handelsnamen
eerder.

B9 14950. Omgepakte tabletten maken inbreuk op
Benelux- en EU-woordmerken “SINGULAIR”
Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel,
27 april 2017, MSD v Pi Pharma: “Samenvatting
inzendende advocaat: “De voorzitter van de
Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel
bevestigt in de eerste plaats de schending van de derde
BMS-voorwaarde. De voorzitter past daarbij het arrest
van het Hof van Justitie inzake Orifarm (C-400/09) toe
en bevestigt dat ofwel de daadwerkelijke
ompakker/heretiketteerder moeten worden vermeld,
ofwel de entiteit die daarvoor de verantwoordelijkheid
draagt. Het volstaat niet dat één van deze entiteiten
louter wordt vermeld (bijvoorbeeld voorafgegaan door
“ingevoerd door”); er dient wel degelijk ook
vermelding te worden gemaakt van “omgepakt door”.
Ook een bevestiging vanwege het FAGG dat de term
“omgepakt door” mag worden weggelaten, vormt geen
rechtvaardiging om één van de BMS-voorwaarden te
negeren.

In de tweede plaats stelt de voorzitter een schending
vast van de vierde BMS-voorwaarde. Nu de
merkhouder door het FAGG gevraagd was geweest de
weergave van het merk in twee kleuren te wijzigen naar
één kleur, was ook de parallelinvoerder verplicht om
dit te volgen. Op de parallelinvoerder rust in dat
verband een algemene plicht om al het nodige te doen

om op de hoogte te blijven van wijzigingen aan het
referentiegeneesmiddel. Bij gebreke daaraan is de
presentatie van de parallel ingevoerde producten
gedateerd en inadequaat, zodat de reputatie van het
merk en de merkhouder kan worden geschaad.

Ten slotte oordeelt de voorzitter dat de omgepakte
verpakkingen van 98 tabletten ook de eerste BMS-
voorwaarde schenden, aangezien wordt aangetoond dat
de oorspronkelijke doos van 28 tabletten (met twee
blisters) in het land van uitvoer meer dan voldoende
ruimte bevat om hieraan 70 tabletten (of vijf blisters)
toe te voegen. In dergelijke omstandigheden volstaat
heretikettering, en is ompakking niet objectief
noodzakelijk.

Op deze gronden beveelt de voorzitter van de
Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel
de staking van de commercialisatie, en de terugroeping
uit de markt van de parallel ingevoerde verpakkingen
van 28 en 98 tabletten. De voorzitter kent ook een
verhoogde rechtsplegingsvergoeding toe, weliswaar
binnen de minimum- en maximumgrenzen van de
Belgische wetgeving hieromtrent, en verwijst daarbij
naar de beslissing van het Hof van Justitic in United
Video Properties (C-57/15) dat de in het gelijk gestelde
partij in een geschil omtrent intellectuele
eigendomsrechten recht heeft op een “significant en
passend deel van de redelijke kosten”.”
(Met dank aan Kirian Claeyé, Altius)

B9 14954. A-G Wahl concludeert tot afwijzing hogere
voorziening in EUIPO v Cactus

Zaak C-501/15 P: EUIPO v Cactus. Conclusie A-G
Wahl. Merkenrecht.. Hogere voorziening ingesteld door
het EUIPO tegen arrest (IEPT20150715) waarin het
GEU het beroep tegen een beslissing van de
oppositieafdeling van het EUIPO toewees voor zover
was geoordeeld dat een aantal diensten uit klasse 35
(detailhandel van o.a. planten, bloemen en granen) niet
onder de reikwijdte van merk CACTUS vallen en dat
geen sprake was van normaal gebruik voor de klasse 31
(bloemen, planten en granen). De A-G concludeert tot
afwijzing van het beroep. De A-G stelt dat EUIPO haar
beroep instelt op twee gronden. De eerste grond, die
inhoudt dat het Gerecht ten onrechte ten onrechte heeft
aangenomen dat klasseaanduiding 35 alle onder die
klasse genoemde diensten omvat, moet volgens de A-G
onder onderstaande redenen (zie overweging 57 en 64)
worden afgewezen. Ook de tweede grond, die inhoudt
dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat het
gebruiken van een beeldelement (dat een cactus
weergeeft) zonder het woordelement (het woord cactus)
geen invloed heeft op het onderscheidend vermogen
van het merk zoals geregistreerd, dient volgens de A-G
te worden afgewezen (zie overweging 76 t/m 82).
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Publicatie - Privacy

Artikel in Parool over intrekken vergunningen gokhal
niet onrechtmatig

IEPT20170419, Rb Amsterdam, Het Parool
Publicatie. Artikel in Parool over dat de overheid eiser
als stroman van [naam 1] ziet en daarom zijn
vergunningen voor zijn gokhallen ontneemt niet
onrechtmatig: eiser publiek figuur door strafzaak en
zelf opzoeken media-aandacht en artikel en zinsnede
vinden voldoende steun in feitenmateriaal.

Overige

Voorgenomen Vrijhandelsovereenkomst met
Singapore valt niet geheel onder exclusieve
bevoegdheid Unie

IEPT20170516, HvJEU, Advies

Vrijhandelsovereenkomst EU en Singapore
Vrij verkeer. Vrijhandelsovereenkomst tussen EU en

Singapore valt niet geheel onder exclusieve
bevoegdheid Unie.

BERICHTEN

Nieuws

B9 14958. Vernieuwd: IP-PorTal, Engelstalig

platform voor Europees IE-recht.

Boek9.nl gaat Europa in met de lancering van IP-
PorTal (www.ippt.eu). Op dit platform zal alle IE-
rechtspraak van het Hof van Justitie worden
gepubliceerd, evenals een selectie van uitspraken van
de Grote Kamer van Beroep van het EOB en relevante
nationale rechtspraak. Dit alles in het overzichtelijke
“IEPT”-format dat u van Boek9.nl gewend bent.
Hiernaast zal worden bericht over relevante
ontwikkelingen binnen de IE-wereld zoals nieuws,
conclusies A-G en gestelde prejudiciéle vragen.
Bovendien is op het platform alle relevante Europese
IE-wetgeving te vinden. Het is ons streven om IP-
PorTal tot een toonaangevende website te maken als
het om Europees [E-recht gaat.

www.ippt.eu zal net als Boek9.nl de mogelijkheid
bieden om rechtspraak en artikelen in te sturen en
onder dankvermelding te laten plaatsen. Ook is er op
IP-PorTal, net als op Boek9.nl, ruimte gereserveerd
voor specialistenpagina’s, sponsoring en advertenties.
Ook het aanmaken van pagina’s voor de individuele
professionals van uw kantoor behoort tot de
mogelijkheden.

Indien u vragen, tips of opmerkingen heeft horen wij
dit uiteraard graag. Contact opnemen kan via
editor@ippt.eu. Bekijk [P-PorTal hier!

B9 14951. Merkinbreukzaak tegen Starbucks over
Unicorn Latte

The Fashion Law bericht: “Starbucks Corp has been
slapped with a trademark infringement lawsuit by a

New York coffee shop in connection with its highly-
Instagrammable Unicorn Latte. According to lawsuit,
which filed on Wednesday in U.S. District Court in
New York, the End Brooklyn and its owner, Montauk
Juice Factory (“the plaintiffs”), allege that they created
the Unicorn Latte, “its own bright pink and blue drink,
and began selling it in December 2016, four months
before Starbucks launched the Unicorn Frappuccino,”
per Reuters. [...]

Not only do the drinks share the same name, the
plaintiffs allege that the lookalike nature of the drinks
themselves stand to create confusion amongst
consumers — the central inquiry in a trademark
infringement matter. As set forth in the complaint,
Starbucks should be “held accountable for infringing,
diluting and otherwise diminishing” the value of the
plaintiffs’ trademark.”

B9 14952. Merkenrechtelijk geschil over naam
dochter Beyoncé

New York Daily News: bericht: “The Blue Ivy
company has submitted court documents in an effort to
stop Beyoncé from getting ownership of the name
“Blue Ivy Carter,” which is the full name of the pop
star’s child with Jay Z, TMZ reported.

The “Hold Up” singer had applied for the title earlier in
2017 in hopes of creating a brand featuring products
like video games and beauty supplies, according to the
gossip site.”

B9 14955. EU burgers kunnen binnenkort
landgebonden films en TV in buitenland bekijken

Uit het persbericht: “EU citizens with subscriptions for
online films and TV will soon be able to access their
content while temporarily in another EU country.

- access to online subscription content while in another
EU-country

- checks on permanent residence of the user to avoid
copyright breaches

- safeguards for users’ data protection and privacy
Citizens visiting another EU country are often
prevented from accessing online content such as films,
TV series, music, games, or sporting events, which they
have paid for in their home country.

The new rules, approved by Parliament on Thursday --
and previously agreed with Council negotiators in
February 2017 -- will remove restrictions so that EU
citizens can use online services such as Netflix, HBO
Go, Amazon Prime, Spotify, Deezer while in another
EU country for holidays, studies or busines. [...]

Online content service providers may take “effective
and reasonable” measures to verify that the subscriber
has not permanently moved to another EU country as
required copyright licenses may differ between
countries. A list of permissible methods for verification
purposes includes identity cards, payment details,
public tax information, postal address details or IP
address checks. Service providers must ensure that any
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processing of personal data is proportionate and must
introduce safeguards, especially for IP address checks.
The new rules will only apply to online fee-based
services but providers of free services can also make
their content portable EU-wide provided they comply
with the requirements relating to residency checks.”

B9 14956. Uitvoeringsverordening en gedelegeerde
Verordening bij de EUMVo

BMM bericht: “De nieuwe Uitvoerings- en de
gedelegeerde verordening van de Uniemerkverordening
zijn inmiddels door de Commissie goedgekeurd en
kunnen hier geraadpleegd worden:

- uitvoeringsverordening

- gedelegeerde verordening

Let wel: de documenten zullen pas officieel
gepubliceerd worden en in werking treden indien het
Europees Parlement en de Raad geen bezwaren uiten
binnen een wettelijk voorziene termijn.”

Personalia

B9 14953. Pictoright verwelkomt Hanneke Holthuis
als General Counsel

Pictoright bericht: “Pictoright versterkt zich vanaf juni
2017 met Hanneke Holthuis. Binnen Pictoright zal
Hanneke de rol van General Counsel gaan vervullen. In
die hoedanigheid is zij eindverantwoordelijk voor alle
juridische zaken en zal zij op dat gebied het interne en
externe aanspreekpunt zijn. Hanneke is 10 jaar
advocaat geweest bij Griffiths Advocaten en Hocker
Advocaten, waar zij zich specialiseerde in intellectueel
eigendomsrecht, met een focus op (collectief)
auteursrecht, en contractenrecht.

B9 14957. Simmons & Simmons benoemt Mattie de
Koning tot partner

Uit het persbericht: “Met ingang van 1 mei 2017 is
Mattie de Koning benoemd tot partner van Simmons &
Simmons LLP. Mattie was hiervoor Managing
Associate binnen de Intellectual Property praktijk.
Mattie is gespecialiseerd in het intellectueel
eigendomsrecht, met de nadruk op octrooien en
technologie. Hij adviseert en procedeert veelal voor
internationale cliénten, met name op het gebied van
Life Sciences en TMT. Mattie is sinds 2011 werkzaam
bij Simmons & Simmons LLP.”
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